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INTRODUCAO

O objetivo do presente trabalho é enfocar e analisar as importagdes paralelas,
entendidas, segundo definicio da Liga Internacional de Direito da Concorréncia’, como
“aquelas efetuadas por cidadios ou sociedades por sua conta ou por conta de terceiros, fora dos
circuitos de distribuicio exclusiva ou seletiva, num territério nacional, de produtos legitimamente
comercializados em outro territério, seja pelo titular do direito de propriedade intelectual ou

* Trata-se de sinopse da Monografia de idéntico titulo, orientada pela Professora Doutora Vera Maria
Jacob de Fradera, efetuada para a concluséao do Curso de Pés-Graduagéo Lato Sensu - O Novo Direito
Internacional, coordenado pela Professora Doutora Claudia Lima Marques. A integra deste trabalho
encontra-se na Biblioteca da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

“ Advogada.

' Ligue Internationale du Droit de la Concurrence, uma associagéo cientifica internacional.
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outros direitos associados 4 fabricagio, 4 comercializacio e/ou 4 identificacio dos produtos, seja
por qualquer outra pessoa com o consentimento ou a autorizagio do titular”. Resumidamente,
trata-se da “importa¢io de produtos contratuais distribuidos por uma rede ‘oficial’,
comprados em uma outra rede geografica”.

A relevancia do tema, em um contexto de intensas negociages internacionais, de
formagao de blocos econdmicos e o conseqiiente livre fluxo de bens e servigos, e tendo-se
como premissa inegavel que a propriedade cada vez mais baseia-se em ativos intangiveis -
propriedade imaterial - de extremo valor econdmico para as empresas, esta no fato de que essa
pratica comercial de importar produtos que ostentam marcas genuinas, produzidos pelo titular
do direito, ou por seu licenciado e comercializados legalmente em um dado territ6rio, faz com
que surjam litigios, exatamente porque estes produtos nio foram autorizados para que fossem
exportados para outro pafs, visto que tal ato, além de afetar o direito dos titulares de marca,
prejudica licenciados e distribuidores, que possuem direitos de exclusividade de explora¢io
econdmica destes bens neste territério. ;

Em virtude das complexas estruturacées societarias das empresas, podem haver vérios
contextos a propiciar a entrada de produtos paralelamente importados, tais como: a) uma
empresa nacional compra ou licencia os direitos de uma marca estrangeira para fabricar e
vender dado produto, e, por outro lado, um importador introduz este mesmo produto, ostentando
dita marca, fazendo concorréncia com o primeiro; b) o titular da marca no mercado local
licencia uma terceira empresa estrangeira para usar e registrar sua marca em um pais estrangeiro
€, este, exporta os produtos para dentro do mercado local do licenciador; e ¢) quando o licenciado
de uma marca é uma empresa afiliada, ou é controlada pelo titular da marca, que é uma
companhia estrangeira coligada.

Para a analise proposta, trabalhar-se-4 o conceito, natureza e fungdes do Direito Real
de Mareca, situando-o no Ambito das Leis Nacionais e Tratados Internacionais. Estuda-se, o
Principio da Territorialidade, norteador dos Direitos de Propriedade Intelectual, o qual determina
que a prote¢ao juridica das marcas limite-se ao territ6rio do Estado que a reconhece, e enfoca-
se o Principio da Exaustio do Direito de Marca - ou Doutrina da Primeira Venda -, que objetiva
disciplinar o fendmeno das ImportagGes Paralelas, sendo tal principio, na sua esséncia, uma
limitagio estrutural ao jus prohibendi que a marca confere ao seu titular, 2 medida em que o
impede de exercitar as acdes de defesa da marca, reconhecidas no Ambito do ordenamento de
cada Estado, para impedir a distribui¢io de produtos originais e delimitar seu carater territorial.
Visando exercer a prote¢ao juridica que é assegurada aos titulares do Direito de Marca, estes,
igualmente, articulam em suas teses construgdes semelbantes ao Principio da Exaustiio, como
a doutrina do consentimento implicito®.

2 FEKETE, Elisabeth Kaznar. Importagbes Paralelas: A Implementagdo do Principio da Exaustao de Direitos
no Mercosul, diante do Contexto de Globalizagdo. Revista de Direito Mercantil. Sdo Paulo: Malheiros
Editores, vol. 113, p. 155, conceito traduzido pela Autora a partir do original Revenue Internationale de la
Ligue Internationale du Droit de la Cuncurrence 168, Margo/1992, p. 20.

8 Partindo da concepgéo segundo a qual ¢ direito sobre a marca tem um carater absoluto, entendem
alguns autores, dentre eles Plaisant e Mathély, que enquanto o objeto marcario permanece no circuito
econdmico a marca designa o produto e, como tal, continua a desempenhar a sua fungéo. Logo, de acordo
com esta doutrina, a marca devera permanecer sob o controle do titular, cujo direito ndo se esgotara com
a primeira venda do objeto marcado. PLAISANT, R.. Droit Européen de la Concurrence, Paris, 1966 e
MATHELY, Paul. Le Droit Frangais des brevets dinvention. Paris, 1974.
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Ap6s desenvolvidos os aspectos estruturais preliminares, serao enfocadas as
Importagoes Paralelas e seus reflexos no Direito Contratual e do Direito da Concorréncia,
estudando-se tanto a eficicia interna dos contratos - ou a que relaciona as partes
contratantes entre si, resultante diretamente do vinculo contratual -, quanto a eficacia
externa - ou, de sua relacao face a terceiros estranhos a relagio contratual. Igualmente,
serdo vistos os reflexos dos direitos e obrigagdes constituidos através dos contratos, bem
como a situacio de terceiros, que niio estejam vinculados aqueles contratos, mas ainda
assim, possuem o generalissimo dever de nio prejudicarem os outros.

Ao articular os Direito de Propriedade Industrial, conciliando os interesses
antag6nicos do titular do direito, que pretende um monopélio, e o da coletividade, no
livre exercicio do comércio e industria, o Estado € norteado por objetivos de fomento do
progresso econdmico?, 0 que confere aqueles direitos um carater acentuadamente
instrumental, até porque a defini¢io do seu contetido e alcance depende das exigéncias
histéricas da evolugio da Economia. Deste modo, o reconhecimento deste Direito pelo
Estado nio confere ao titular prerrogativas absolutas ou incondicionais. Por um lado,
pelo ébvio limite do abuso de poder e, por outro, porque a concessao de um Direito de
Propriedade Industrial, em virtude de sua natureza instrumental, se traduz unicamente
na atribuigéo, ao titular, dos poderes indispensaveis a fruicio do seu direito, no respeito
dos interesses que justificaram a respectiva consagracio legal. Assim, necessario que se
estude os reflexos que as Importacoes Paralelas tém sobre o Direito da Concorréncia.

1- ASIMPORTACOES PARALELAS: CONCEITO E CONTEXTO

O termo importagdo paralela refere-se ao fendmeno pelo qual os produtos,
ostentando uma marca genuina devidamente registrada, fabricados em um determinado
pais pelo titular da marca, seus afiliados ou licenciados, sao importados sem o
consentimento do titular da marca no mercado local. Assim, tais produtos irdo competir
diretamente com aqueles comercializados pelo fabricante ou distribuidor legalmente
autorizados para tal, fazendo concorréncia entre a mesma marca, pois, ambos tratam-se
de produtos genuinos, protegidos pelo Direito de Marca e nao de produtos contrafeitos®.
As importagdes paralelas viabilizam-se devido a diversas causas®, mas, de qualquer forma,

4“A tecnologia é analoga ao capital pelo fato de os recursos destinados no momento ao investimento
nos aperfeicoamentos tecnolégicos deverem permitir uma produgédo maior no futuro. Todavia, existe
uma diferenga muito importante entre capital e tecnologia, derivada das caracteristicas desta Gltima
como um bem publico.” WILLIANSON, John. A Economia Aberta e a Economia Global, um Texto de
Economia Internacional. Sdo Paulo: Campus, 1996, p. 267.

5 A contrafagdo é o ato de imitar, reproduzir ou falsificar fraudulentamente um bem juridicamente
tutelado de outrem, no intuito de imputa-lo como legitimo, usurpando direito alheio.

¢ Umas de ordem estrutural, como a necessidade de adaptar os pregos ao nivel da renda de cada
mercado, ou a necessidade de incorrer em melhores custos de promoc¢do e distribuicdo em
determinados mercados, devido a maior competicdo intermarcas ou a maior concentragdo dos canais
de distribuigao; outras de ordem simplesmente conjuntural, como as flutuagdes de cambio, diferencgas
de impostos e restricdes ao comércio.
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abrem uma oportunidade de negécio, consistente na compra no mercado, cujo o prego é
praticado em nivel inferior, para posterior venda em um outro mercado, em que o preco
esteja em um patamar superior. Também chamada de “mercado cinza”, a importac¢io
paralela geralmente origina-se em trés destes contextos:

No primeiro, uma empresa nacional compra ou licencia os direitos de uma marca
estrangeira para fabricar e vender certos produtos, enquanto um importador traz 0s mesmos
produtos ostentando uma marca idéntica e os vende com um preco inferior dentro do
mercado doméstico. Devido ao fato da empresa local nio gozar de um controle global
sobre sua marca, os bens que a portam podem entrar no pafs do titular nacional, através
da importacao feita por um consumidor estrangeiro ou terceiras partes que compraram
os produtos no exterior. Os produtos envolvidos, neste caso, sio originados de uma fonte
independente da empresa local.

Em outro cendrio, o titular da marca no mercado local licencia uma terceira
parte estrangeira para usar e registrar sua marca em um pafs estrangeiro e, este tiltimo,
exporta os produtos para dentro do mercado local do licenciador. Tal situacdo envolve
produtos fabricados no exterior por um afiliado estrangeiro de uma firma nacional. Mais
freqiientemente, a firma estrangeira incorpora uma subsidiaria local e entio registra sua
marca com o nome de uma subsididria, ou cede os direitos de registro para a subsidiaria.
Neste caso, 0 “mercado cinza” é criado por um terceiro estrangeiro comprador dos produtos
apostos com a marca e a subseqiiente importagao destes. Esta situacao também origina-
se quando a empresa nacional estabelece uma empresa fabricante, sua subsidiaria no
exterior, ou uma divisao de fabricacao, nao incorporada, para produzir produtos com tal
marca para venda local.

Finalmente, a importago paralela pode ocorrer quando o licenciado de uma marca
é uma empresa afiliada, ou é controlada pelo titular da marca, que € uma companhia
estrangeira coligada. A importacao paralela ocorre quando o tltimo importa os produtos
para dentro do mercado local do licenciado, competindo com a companhia afiliada’. O
detentor local de uma marca registrada autoriza um fabricante estrangeiro independente
para usar a marca e, embora o titular local da marca, neste caso, ndo consinta que o
fabricante estrangeiro importe produtos com tal marca, nada impede que uma terceira
parte compre os bens no exterior e providencie suas importacdes. Consequentemente,
como no cenirio anterior acima disposto, os titulares locais sdo forcados a uma competicio
entre as suas proprias marcas.

Estes trés contextos, podem envolver intimeras variagdes: os produtos do titular
local podem ser importados e ser idénticos ou diferentes daqueles da importagao paralela.
Os produtos podem ser produzidos nacionalmente pelo titular da marca, neste territério, e

7 De acordo com SOUZA FILHO, Paulo Macedo. “The Role of Trade Marks in the Regulation os
Parallel Imports within the United States of Amercica”, obra ndo publicada, 1995, as regulamentagoes
e estatutos dos EUA, no que tange as importagdes paralelas, foram criadas com o intuito de tomar
medidas de prevencao, evitando a infracao dos direitos dos titulares de marcas registradas locais e
também dar prote¢do aos consumidores locais, concluindo que, embora a politica Federal n3o seja
muito clara e seja controversa, os titulares das marcas registradas invocam as Leis de Marcas, Lei
Tarifaria e Lei Antitrust para protegé-los contra os importadores paralelos.
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diferentes produtos podem ser produzidos no exterior pelo titular local ou seu coligado.
Servigos e garantias podem ou nio ser as mesmas no territério local e no exterior. Um
licenciado estrangeiro pode ser compelido pela lei estrangeira a nio sujeitar-se a um
significativo controle do titular®. A solucio dada i questio em cada caso concreto dependers
unicamente das opgoes legislativas adotadas pelos Estados em matéria de Propriedade
Industrial, e ndo mais do principio da territorialidade que, a este titulo, ndo tem um papel
autdnomo a desempenhar’. A andlise desta questdo devers, pois, otientat-se ou para uma
indagacio ampla da lei, em torno da natureza e fung¢ées do Direito de Propriedade Industrial,
ou entao, para o estudo das solugdes positivas decorrentes de uma ordem juridica concreta.

A Lei de Propriedade Industrial (LPI) brasileira introduziu em nosso ordenamento
juridico preceitos que trouxeram ao titular da marca a possibilidade de impedir a venda de
produtos importados, no mercado interno, sem o seu consentimento, ainda que legitimos.
Os artigos 129, 130 e 131 desta Lei conferem aos titulares das marcas o uso exclusivo
destas, em todo o territério nacional, assegurando-lhes o direito de insurgirem-se contra as
viola¢oes do direito de propriedade e de exclusividade por terceiros cometidas, concluindo-
se que no Brasil a regra é a de exaustio interna, ou nacional, para o direito de marca.

Ha duas excegdes expressas no final do art. 132, inciso I, que remete aos paragrafos
3%e 4" do artigo 68, sendo ressalvados os casos nos quais as importac¢des paralelas seriam
consideradas licitas, quais sejam, quando a marca fosse aposta em um produto fabricado de
acordo com uma patente, em virtude de licencas compulsdrias de patente!®, concedidas
devido ao abuso de poder econdmico, ou de importagdes para exploragao da patente!!.
Desta forma, do artigo acima exposto, combinado com os paragrafo 3° e 4° do artigo 68 da
LP], conclui-se que a importagio paralela feita por terceiros é permitida, somente nestes
casos, desde que o produto tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular ou
com 0 seu consentimento'2.

8 DAVIS, op. cit., ilustrando com a Jurisprudéncia do caso Vivitar Corp. v. United States, 761 F2d 1552 fn 24, 225
USPQ 990, 1003 (CAFC 1985), affg 593 F Supp 420 (CIT 1984); e citando John T. Mackintosh and Thomas R.
Graham, “Grey Market Imports: Burgeoning Crisis or Emerging Policy, 11 North Carolina Journal of International
Law and Commercial Regulation 293, 294-95 (1986), sustentando o reconhecimento de um quarto caso de
mercado de produtos cinzas, que poderia inciuir a situagéo na qual os produtos sdo produzidos domesticamente
para exportar para o exterior e, entdo, importados de volta para os EUA.

¢ “O relevo a atribuir & utilizag@o da patente ou da marca no exterior, como pressuposto da livre circulagédo do
produto no territério (nacional) depende da definigao legislativa do jus excluendi alios

e do interesse em fungéo do qual é concedido”, SOUSA E SILVA, Direito Comunitario e Propriedade Industrial.
Coimbra: 1996, p. 93, citando AUTERI, Paolo. Territorialitéa del diritto ndi marcio e cicolazione de prodottti originali,
Mildo, p. 80 e 81, 1973.

° A licenga compulséria de patente, prevista na Lei de Propriedade Industrial, nos artigos 68 a 74, ocorre nos
casos em que o titular da patente ndo efetua sua exploragéo, no prazo de trés anos apos a concessao Estatal,
sendo, portanto aplicada tal sancéo se este exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou utilizar-se
desta para praticar abuso de poder econdmico, excetuando-se casos de forga maior ou impedimentos legais.

" Aimportagao para exploragio de patente ocorre quando, nio havendo a possibilidade de fabricagdo em nosso
pais para atender o mercado nacional, supre-se a caréncia mediante a importagéo.

2 O consentimento do titular, elemento que caracterizara ou n&o a ilicitude da importagdo paralela, expressa o
significado de aprovagéo, consequente de estar a pessoa de acordo com o ato que se vai praticar, 0 qual nao
surtird efeitos legais sem a satisfag@o prévia desta exigéncia, revelando ndo somente a condigcao de estar a
pessoa de acordo ou conforme ao ato que se vai praticar, cabendo-lhe autorizar a execugdo, mas também
conferir o poder & pessoa para que o pratique.
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A LPInio estabelece se tal consentimento deva ser expresso ou t4cito. Salienta-se o
Principio de Liberdade de Forma'?, que conduz-nos a concluir que quando a lei niio exige que
o consentimento para ser valido seja expresso, o consentimento ticito exerce amesma valia.
Pelo fato deste dispositivo legal ser recente, a Jurisprudéncia é ainda escassa e sio controvertidas
as decisoes proferidas, nao podendo-se identificar uma tendéncia do Judiciario.

Nao hé referéncia as importagdes paralelas nos arts. 189 e 190, no Capitulo dos Crimes
contra as Marcas, razio pela qual no ha tipificagio penal, constituindo-se tal pratica, em nosso
ordenamento juridico, um ilicito civil. Poder-se-ia vislumbrar em tal pratica atos de concorréncia
desleal, tipificados como crime na Lei, art. 195, inciso III, posto que, devido 4 obtengao de
vantagens concorrenciais pela violagio de contratos, caracterizar-se-ia a utilizagao de meio

fraudulento®*.
2 - ASIMPORTACOES PARALELAS E O DIREITO DEMARCA
2.1-MARCA: CONCEITO EFUNCOES

Este trabalho aborda as Importagdes Paralelas somente sob o prisma do Direito de Marca,
nio abordando-se as conseqiiéncias das mesmas sobre outros Direitos de Propriedade Intelectual.
Logo, imprescindivel ter-se presente que marca é definida como todo o sinal distintivo aposto
aos produtos e servigos para identifica-los e diferencis-los de outros idénticos ou semelhantes

de origem diversa, possuindo protegio juridica'®, importante fun¢io econdmica'® e reflexos
concorrenciais'’.

** O Direito Brasileito & inspirado pelo Principio da Liberdade de Forma, somente fragilizando-se a validade do negécio
pela inobservancia de determinada forma quando a lei expressamente o exigir (art. 129 Codigo Civil Brasilgiro).
PEREIRA, Caio Mario da Silva. Instituicdes de Direito Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1961-1976, 5% ed., p. 512.

' “Para o aperfeigoamento do tipo subjetivo dos crimes de que se trata, é indispensével que os agentes do crime,
alémda intengdo de fraudar, ou seja, a pratica de ‘ato de ma-fé’ que venha a lesar outrem afetando a sociedade (...)
também atuem com dolo direto, que € o Unico admitido para espécie, verificando-se tal intento quando o autor,
atuando com consciéncia e vontade deliberadas, faz uso da marca de terceiro, visando locupletar-se indevidamente
em detrimento do legitimo detentor do registro das marcas, ou entao, fazendo-lhe desleal concorréncia”. Habeas
Corpus no. 333.800/9, 12 Camara do TaCrinvSP, Rel. Juiz Eduardo Goulart, 04/02/99, unanime.

's A protegao & marca goza de garantia constitucional, segundo dispde a Constituicao Federal, em seu art. 52, XXIX,
que expressa que “a lei assegurara protecao a propriedade de marcas, aos nomes das empresas e outros signos
distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnoldgico e econdmico do pais”.

'¢ Martins e Blecher, abordam as marcas também sob o prisma de ativos financeiros, chamando atengdo sobre
possiveis vantagens em langar os valores das marcas na contabilidade das empresas, incluindo-as nos balangos
para melhorar sua estrutura patrimonial, a exemplo do que ocorre na Inglaterra e Austrélia, além de sugerir a
possibilidade das empresas financiarem-se através da emissao de “brand bonds”, tipo de investimento que poderia
ser oferecido através do Mercado de Capitais. MARTINS, José Roberto e BLECHER, Nelson. O Império das
Marcas — Como alavancar o maior patrimdnio da economia global. Sdo Paulo: Negécio Editora, 1997.

7 A doutrina refere, entre os diferenciais estratégicos na competicao a “identificacdo de marcas: o grau em que a
empresa busca a identificagdo de marca evitando a competigdo baseada basicamente em pregos ou em outras
varidveis”. PORTER, Michael E. Estratégia Competitiva - Técnicas para Andlise de Industrias e da Concorréncia.
Rio de Janeiro: Editora Campus, 1986, p. 131. “Téo logo a concorréncia pela qualidade e o esfor¢o de vendas
foram admitidos dentro do &mbito sagrado da Teoria Econdmica, a varidvel prego foi expulsa da sua posicdo
dominante (...). Na realidade capitalista, tao diferente do que retratam os livros-texto, ndo € aquele tipo de concorréncia
que vale, mas a capacidade competitiva que vem por meio de novas commodities, de novas tecnologias, de novas
fontes de matéria prima, de novos tipos de organizagdo - uma competicdo que impde um custo determinado ou
uma vantagem em qualidade e que atinge duramente ndo as margens de lucro e os niveis de produgao das
empresas existentes, mas seus alicerces e até sua propria existéncia” SCHUMPETER, Joseph A., Capitalism,
Socialism and Democracy, 22 ed. New York: Harper and Brothers Publishers, 1974, p. 84.
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Sob o angulo econémico'®, a marca constitui-se em um instrumento de
diferenciagao entre produtos ou servicos semelhantes, permitindo assim que se realize
uma associa¢do na mente do consumidor, entre a marca que assinala um produto ou
servico e as diversas caracteristicas que este a venha atribuir’®. Este mecanismo de
associagiio de idéias permite que uma empresa, mediante o recurso s marcas, promova
as suas vendas através de politicas de qualidade ou campanhas publicitirias e que veja,
assim, fixar-se uma clientela em torno da marca ou mesmo em torno da prépria empresa.
Neste contexto, a marca assume por vezes um valor incalculdvel, que transcende em
muito os restantes elementos patrimoniais da empresa®.

Segundo Acérdio de um Tribunal dos Estados Unidos?!, o Direito de Marcas nao
existe para proteger as marcas, mas sim, para proteger da confus&o o ptblico consumidor
e, simultaneamente, para garantir ao titular da marca o seu direito a que o publico nio
seja confundido. A protecio legal referente as marcas nao abrange necessariamente todas
as vantagens que a sua utilizacio permite obter. O direito ao uso privativo de uma marca
é concedido para que esta desempenhe determinadas fungdes, legalmente assinaladas as
marcas, que dependem do modelo politico e econdmico a considerar.

No caso de marcas de prestigio® ou de reputagiio excepcional, a protegao contra
o seu uso em produtos inteiramente distintos, tem o objetivo de impedir a erosio ou
diluicao destas; o que ha a salvaguardar, neste Ambito, nio é tanto a indicagio de

'8 “Os critérios de sinalizagzo refletem os sinais de valor que influenciam a percep¢do do comprador sobre a
habilidade da empresa em satisfazer os critérios de uso. As atividades executadas por uma empresa, bem
como outros atributos, podem ser critérios de sinalizagéo. Esses critérios podem ajudar um fornecedor particular
a ser considerado e/ou pode desempenhar um papel importante na decisdo de compra final do comprador”
PORTER, Michael E. Vantagem Competitiva - Criando e Sustentando um Desempenho Superior. Rio de
Janeiro: Editora Campus, 1990, p. 133.

'® “Define-se a atribuicdo de marca como o estabelecimento de um nome, termo, simbolo ou design que
identifica o produto de um determinado fabricante e cuja finalidade é distinguir claramente esse produto dos
outros oferecidos pela concorréncia. Um nome ou marca pode ajudar a empresa a cristalizar uma boa imagem
em torno do produto. A marca pode tornar-se uma representagao de satisfagéo que vai influenciar o consumidor
a optar repetidamente por um produto especifico em detrimento de outros produtos concorrentes.” SEMENIK
e BAMOUSSY, op. cit., p. 314.

20 “(...) marcas que valem muito dinheiro em operagdes de fusdes e aquisicdes sao aquelas que mereceram,
com o passar dos anos, um cuidadoso e eficiente trabalho de investimento, tomando-se padrdes de exceléncia
em seus segmentos (...) S8o geralmente muito elevadas as despesas para a criagdo de um bom ativo de
marca, notadamente investimentos em tempo, pesquisa e desenvolvimento”. MARTINS e BLECHER, op. cit.,
p. 167 e 171.

2 Tribunal de Apelagdo do Sétimo Circuito, caso James Burrough Ltd v. Sign of the Beefeater Inc. 1976,
passagem extraida da tradugdo de FERNANDEZ NOVOA, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas,
Madrid, 1984.

2 MARCA - REGISTRO. A concorréncia desleal concretiza-se em qualquer ato que vise a desviar clientela
alheia, confundir estabelecimento ou procedéncia de produtos, denegrir imagem de concorrente ou violar
segredo de industria ou comércio. Na verificagdo de notoriedade, hé de considerar-se o consumidor daquele
produtc e nao todo e qualquer consumidor. Quem consome aparelhos médico-hospitalares sao, em regra,
médicos e hospitais e ndo de donas de casa. Uma marca pode ser notéria para um grupo de consumidores e
inteiramente desconhecida para outro. Nao ha necessidade de que a notoriedade seja absoluta. A marca ndo
precisa ser conhecida por todos, por todas as categorias sociais, para desfrutar de garantia do art. 6° da
Convengéo de Paris. Recurso improvido. (AC n? 890201273-5/RJ, 3% Turma do TRF da 22 Regido, Rel. Valmir
Penha, DJU 22.08.95, p. 53.075).
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proveniéncia, pois pode nao existir qualquer risco de confusio entre os produtos, mas
sim, e primordialmente, o valor comercial da marca, ou o seu poder de atrair o ptiblico®.

2.2 - SISTEMA LEGAL DE PROTECAO A MARCA

A CF/88, em seu art. 5°, inciso XXII, garante o direito de propriedade. O instituto
é conceituado na doutrina civil?4, sinteticamente, como a submissiao de uma coisa, em
todas as suas relacdes, a uma pessoa. Analiticamente, como o direito de usar, fruir e
dispor de um bem, e de reavé-lo de quem injustamente o possua. Descritivamente, trata-
se de direito complexo, absoluto, perpétuo e exclusivo, pelo qual uma coisa fica submetida
a vontade de uma pessoa, com as limitacoes da lei.

E em seu inciso XXIII, o artigo 5° da CF expressa o condicionamento do Direito
de Propriedade a sua funcio social. Para GILMAR FERREIRA MENDES, o conceito
constitucional de protegio ao direito de propriedade?, transcende & concepgio privatistica
estrita, abarcando outros valores de indole patrimonial; afirma que essa orientagio permite
que se confira protecio constitucional nio s6 a propriedade privada em sentido estrito,
mas, fundamentalmente as demais relagdes de indole patrimonial. Segundo o autor, a
garantia constitucional de propriedade assegura uma protecio das posi¢oes privadas ja
configuradas, bem como dos direitos a serem eventualmente constituidos?.

A Propriedade Intelectual é definida pela Organizacio Mundial da Propriedade
Intelectual’” - OMPI? — como “a soma dos direitos relativos as obras literdrias, artisticas
e cientificas, as interpretacoes dos artistas intérpretes e as execuctes dos artistas

28 Na Convencao da Unigo de Paris — CUP, art. 6 bis |, protege-se apenas a marca notoriamente conhecida e
contra o uso da mesma por outrem em produtos idénticos ou semelhantes. No art. 125 da LPI é assegurada a
marca de alto renome uma protegéo especial e, no seu art. 126, é reconhecido um privilégio especial & marca
de alto renome, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil, nos termos do
supra referido artigo da CUP.

24 GOMES, Orlando. Direitos Reais. Rio de Janeiro: Forense, 82 edicdo, p. 84;

25 %(_..) embora ndo aberto o conceito constitucional de propriedade ha de ser necessariamente
dinamico. (...) As limitagdes impostas ou as novas conformagdes emprestadas ao direito de
propriedade hdo de observar especialmente o principio da proporcionalidade, que exige que as
restricoes legais sejam adequadas, necesséarias e proporcionais”. MENDES, Gilmar Ferreira. Direitos
Fundamentais e Controle de Constitucionalidade. Sao Paulo: Celso Bastos Editor, 1998, p. 148/156.
2 Assim, a propriedade enquanto instituto juridico, obriga o legislador a promulgar complexo normativo
que assegure a existéncia, a funcionalidade, a utilidade privada deste direito, devendo, ainda,
compatibilizar o espago de liberdade do individuo no Ambito da ordem de propriedade com o interesse
da comunidade, n3o olvidando que a vinculagdo social da:propriedade, que legitima a imposigéo de
restrigdes, nao pode ir ao ponto de coloca-la, Unica e exclusivamente, a servigo do Estado ou da
comunidade, fazendo-se necessario, portanto, de acordo com o autor, uma criteriosa ponderagao de
bens e valores. Id. Ibidem. )

27 Criada pela Convengao de Estocolmo, de 14 de julho de 1967.

28 A Convencdo de Estocolmo estabelece que os objetivos da OMPI s&o promover a protegdo
mundial da Propriedade Intelectual, através da cooperagéo entre os Estados e, quando apropriado,
na colaboragdo com qualquer outra organizacao internacional, além de assegurar a cooperagao
administrativa as Unides intergovernamentais. Para uma listagem completa dos tratados e unides
administrados pela OMPI: http://www.ompi.org.
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executantes, aos fonogramas e as emissées de radiodifusio, as invengdes em todos os
dominios da atividade humana, as descobertas cientificas, aos desenhos e modelos
industriais, as marcas industriais, comerciais e de servi¢o, bem como as firmas comerciais
e denominag¢des comerciais, A prote¢io contra a concorréncia desleal e todos os outros
direitos inerentes a atividade intelectual nos dominios industrial, cientifico, literario e
artistico”.

A capacidade competitiva dos Estados, frente ao atual cenario mundial de crescente
complexidade? e interdependéncia, estd intrinsicamente ligada 4 evolugio tecnoldgica, que
capacita as industrias nacionais a potencializar seus niveis de produgao, agregar valor aos seus
produtos, tornando-as aptas a enfrentar a acirrada concorréncia do mercado internacional.
Por isso, as legislagGes internas dos Estados que regulam a protecio dos direitos relativos a
propriedade intelectual tendem ao protecionismo dos interesses de desenvolvimento nacionais®.

O sistema internacional de protego a propriedade intelectual é formado por uma
estrutura de Acordos e Convengdes, administrados, no &mbito das Nagoes Unidas pela
Organizagao Mundial da Propriedade Intelectual — OMPI - ¢, no dmbito da Organizagao
Mundial do Comércio®!, o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual
Relacionados a0 Comércio*, em inglés, TRIPS™, Interessa-nos destacar a Convengao da Unido
de Paris—CUP —e o TRIPS.

2“Os fatores que levam & globalizagao do mercado conduzem, quase que necessariamente, a uma uniformidade
de protegao juridica. A racionalidade do sistema exige, pelo menos, que nao haja um excesso de condigdes de
desigualdade, induzindo pela legislaggo do direito intelectual, que conduza uma empresa a instalar unidades
fabris em um territério onde naturalmente ndo viria a produzir, ou que afaste a empresa de um territério onde
naturalmente tenderia a se instalar ou vender. Todos estes fatores vém efetivamente transformando os sistemas
legais nacionais e internacionais de propriedade intelectual”. BARBOSA, Denis Borges. Licitagdes, Subsidios e
Patentes, Direito do Desenvolvimento Industrial, Rio de Janeiro: Lumen Juris, vol. Il 1997, p. 94.

% “Portanto, o primeiro aspecto a ser considerado, no presente estude, € o de que a protegao da propriedade
intelectual, em nivel mundial, na atualidade, € menos uma questao de protegdo dos direitos privados nacionais
dos Estados (aspecto esse que foi a origem, no final do século XIX, da motivacao dos primeiros acordos
internacionais sobre propriedade industrial e da protegéo dos direitos de autor e conexos e que, naturalmente,
continua como grande preocupacao dos Estados), mas muito mais um assunto que interessa &s proprias relagoes
internacionais, onde vigora um embate entre paises industrializados e paises em vias de desenvolvimento”.
SOARES, Guido F.S. O Tratamento da Propriedade Intelectual no Sistema da Organizaggo Mundial do Comércio:
Uma Descrigdo Geral do Acordo TRIPS. in: Guerra Comercial ou Integragdo Mundial pelo Comércio? AOMC eo
Brasil. Paulo Borba Casella e Aramita de Azevedo Mercadante, coordenadores. Sao Paulo: LTr, 1998, p. 661.
31 Referindo-se aos antecedentes histdricos do TRIPS, OTTO LICKS enfatiza que “A crescente frustracéo
demonstrada por alguns paises desenvolvidos com o sistema das Nag¢des Unidas para a propriedade intelectual
(instituido em 1967), aliada a crescente importancia dos produtos e servigos da industria da propriedade intelectual
nas contas de comércio exterior desses paises, fomentou a proposta de trazer para o GATT as discussoes da
matéria”. LICKS, op. cit., p. 615. ‘

32 %(...) Tratados internacionais sobre principios e normas de conduta para atividades do Estado normalmente
refletem em préaticas domésticas do Estado comuns a todos ou a maioria das partes contratantes. No entanto, os
tratados sao claramente mais inspirados e refletem mais de perto a prética de algumas das partes contratantes ao
invés da maioria delas. O acordo TRIPS constitui-se de um tratado desta espécie. Ele esté baseado numa versao
particular da “Regra da Lei”, por e largamente aplicada nos paises industrialmente avangados. (...) Neste sentido,
normas substantivas inadequadas nao poderao ser propriamente aplicadas e até mesmo as melhores normas
substantivas estarao frustradas pela condugao defeituosa da solugao de controvérsias e de sua aplicabilidade”.
WEISS, Fried|. Aspectos de Direito Internacional Publico do TRIPS. Tradugao de Luis Fernando Nigro CORREA,
com revis&o de Paulo Borba Casella e Guilherme Figueiredo Nascimento. In: Guerra Comercial ou Integracao
Mundial pelo Comércio? a OMC e o Brasil”. Paulo Borba Casella, Aramita de Azevedo Mercadante coordenadores.
S&o Paulo: LTr, 1998, p. 584.

83 Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights.
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O TRIPS foi recepcionado no nosso ordenamento juridico, através do Decreto
No. 1.355, de 30 de dezembro de 1994*%, que promulga a Ata Final que incorpora os
Resultados da Rodada Uruguai de Negociagoes Comerciais Multilaterais do GATT. Jaa
CUEB através do Decreto 1.263, de 10 de outubro de 1994, que ratifica a declaracao de
adesao aos artigos 12a 12 e ao artigo 28, alinea 1, do texto da Revisao de Estocolmo. A
grande diferenca entre estes sistemas estd no poder de sanc¢io na esfera comercial existente
no Ambito da OMC?, visto que o TRIPS prevé mecanismos de Prevencio e Solugio de
Controvérsias®, possibilitando invoca-los a fim de legitimar retaliagbes contra os Membros
inadimplentes, mecanismo inexistente no Ambito da OMPL

O TRIPS recepciona a Convengio de Paris, estabelecendo que os Membros
cumprirao com o disposto nos Artigos 1 a 12 e 19 da Convencio, e nada naquele contido
derrogard as obrigacoes existentes entre os Membros, em virtude desta®. Ele abrange os
tipos principais de Direitos da Propriedade Intelectual®®, estabelecendo um padrao
minimo® de garantias e direitos®, podendo os Membros estabelecer em suas legislagoes
protecGes mais amplas, assegurando-se tratamento nacional*! aos nacionais dos demais
Membros, sendo previsto o Tratamento de Nagao mais Favorecida*, que prevé que as
vantagens e favorecimentos concedidos aos nacionais de qualquer outro pais, seja
outorgada aos nacionais dos demais Membros.

No ambito da Organizacio Mundial do Comércio, o Acordo TRIPS, nao traz
uma resposta para a questio da exaustio dos diretos da Propriedade Intelectual. De
acordo com o art. 6%, é deixado a cargo dos Estados Membros decidir se preferem uma
exaustio nacional ou internacional. O Professor DUTOIT*, explica que com relagio
especifica a Lei de Marca, o artigo 16* do Acordo TRIPS combinado com o seu artigo 6,

3 Ata aprovada pelo Decreto Legislativo No. 30, de 15 de dezembro de 1994 (DOU de 19/12/1994). O Decreto
n. 1.355/94 foi publicado no DOU de 31/12/94.

35 “A OMC € a carta magna desse processo de globalizacao; eu diria que ela é uma grande codificagio do
direito do comércio internacional, e é a primeira vez que uma grande codificagdo juridica intemacional dispde
de mecanismos de sancéo eficazes”. BAPTISTA, LUIZ OLAVO. A Nova Lei e o TRIPS, Revista da Associagdo
Brasileira da Propriedade Intelectual, Anais do XVI Seminario Nacional de Propriedade Intelectual, Sdo Paulo,
1996, p. 14.

3% Anexo 2 do Acordo OMC: “Understanding on Rules and Procedures Goveming the Settlement of Disputes”.
37 Artigo 2 (1) e (2): Parte | do TRIPS.

% Artigo 1 (2): Parte Il do TRIPS.

3 “O TRIPS, como tratado-contrato, tem uma finalidade expressa, com a qual ele foi inserido na nossa ordem
juridica. E a de fixar o piso da prote¢do concedida a propriedade intelectual no Brasil, isto é, o limite minimo
das garantias e direitos que devem ser outorgadas as partes dentro do direito brasileiro”. BAPTISTA, op. cit. p.
17. .

4 Artigo 1 (1): Parte | do TRIPS.

41 Artigo 3: Parte | do TRIPS.

“2 Artigo 4: Parte | do TRIPS.

“ “Artigo 6. Exaustao. Para os propésitos de solugdo de controvérsia no marco de Acordo, e sem prejuizo do
disposto nos Artigos 3 e 4 , nada neste Acordo sera utilizado para tratar da questdo da exaustdo dos direitos
de Propriedade Intelectual”.

“ DUTOIT Bernard. Parallel Imports v. Trademark and Unfair Competition Law. International Review of
Competition Law, p. 6.

4 “ Artigo 16. O titular de marca registrada gozara de direito exclusivo de impedir que terceiros, sem seu
consentimento, utilizem em operagbes comerciais sinais idénticos ou similares agueles para os quais a marca
esté registrada, quando este uso possa resultar em confusio”.
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leva-nos a conclusao que a importacao paralela est4 proibida, na esfera de Direito de
Marcas, somente se esta resultar em uma provavel confusio, que deve ser presumida,
sendo admitido que cada Estado-Membro possa decidir se é favoravel a exaustio nacional
ou internacional, quando os produtos forem colocados no mercado com o consentimento
do titular da marca. Argumenta o Autor que tal solugao pode ser explicada como uma
conseqiiéncia do conceito de marca, disposto em seu artigo 15%, segundo o qual a marca
tem o objeto de distinguir bens e servicos de um titular da marca dos demais.

O Acordo TRIPS nao contém qualquer cldusula geral proibindo a concorréncia
desleal como possui o art. 10 bis da CUP¥, entretanto, algumas previsdes podem ser
encontradas nesta direcfio, como em seu art. 17 e, de qualquer modo, deixa todo o problema
da proibicio da concorréncia desleal para as legislacdes nacionais. Assim, pode ser dito que
a Lei de Marca nzo setia o meio mais adequado para prevenir as importagdes paralelas, que
ocorrem na Unido Européia (somente para importages dentro da Comunidade), nos Estados
Unidos da América ou no ambito dos paises signatario do Acordo TRIPS; uma vez
reconhecido que a marca moderna tem o objetivo de distinguir bens e servicos uns dos
outros, nio pode ser considerado que, no caso das importagdes paralelas, esta fungao foi
prejudicada, 2 medida em que os produtos de tais importagdes sao os originais. Entretanto,
a importacio paralela, especialmente quando ela ocorre em violagao a um sistema de
distribuicio exclusiva ou seletiva, pode ser banida justificando-se através dos critérios que
regem a repressao a Concorréncia Desleal e respeitando-se vinculos contratuais.

Partindo-se do termo genérico Propriedade Intelectual e particularizando o enfoque
onde estd mais especificamente compreendido o Direito de Marca, tem-se a protecao
dos direitos relativos a Propriedade Industrial®. Tal protegao cresceu em importancia, a
pattir dos anos 80, com a chamada revolugao tecnolégica®, em virtude do valor econémico

6 “Artigo 15. Qualquer sinal, ou combinagao de sinais, capaz de distinguir bens e servicos de um empreendimento
daqueles de outro empreendimento, podera constituir uma marca. Estes sinais, em particular palavras, inclusive
nomes préprios, letras, numerais, elementos figurativos e combinagao de cores, bem como qualquer combinagao
desses sinais, serdo registraveis como marcas. Quando os sinais nao forem intrinsicamente capazes de distinguir
0s bens e servigos pertinentes, os Membros poderdo condicionar a possibilidade do registro ao carater distintivo
que tenham adquirido pelo seu uso. Os Membros poderéo exigir, como condigao para o registro, que os sinais
sejam visualmente perceptiveis”.

47 “Art. 10 bis. Os paises da Unido obrigam-se a assegurar aos nacionais dos paises da Uni&o protegdo efetiva
contra a concorréncia desleal”.

“ “Artigo 17. Os Membros poderao estabelecer excegdes limitadas aos direitos conferidos para uma marca, tal
como o uso adequado de termos descritivos, desde que tais excegdes levem em conta os legitimos interesses do
titular da marca e de terceiros.

“ Efetua-se tal protegao mediante a concess&o de patentes de invenigao e de modelo de utilidade, concessao de
registro de desenho industrial, concessao de registro de marca, repressao as falsas indicagdes geogréficas e
represséo a concorréncia desleal, de acordo com o teor do art. 22 e seus incisos, da Lei 9.279/96.

% O conhecimento tecnoldgico vem sendo considerado matéria-prima ativadora do progresso sécio-econdmico.
O fortalecimento da prote¢do a propriedade intelectual gera um maior investimento em pesquisa e desenvolvimento,
pois ha uma forte correlagdo entre o investimento e o desenvolvimento bem sucedido em paises que conferem
uma protegdo mais rigida aquela, influenciando na politica administrativa de empresas transnacionais,
comparativamente com aquelas tomadas em paises onde ndo hé protegdo. Desta forma, um investidor internacional
leva em consideracao a existéncia de lei compativel com os padrdes internacionais de Propriedade Intelectual,
como um dos elementos fundamentais para a tomada de decisao sobre investir ou ndo em determinado pais.
Sobre o papel da protegéo juridica da tecnologia, ver a tese de Doutorado de PIMENTEL, Luiz Otévio. Direito
Industrial — As Fungdes do Direito de Patentes. Porto Alegre: Sintese, 1999.
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intrinseco as novas tecnologias. Tal prote¢do, em um contexto de alta competicao de
mercados globais, é premissa basica e fator de estimulo para que ocorram investimentos
substanciais em pesquisa e desenvolvimento.

O cenéario econdmico brasileiro, no inicio dos anos 90, conduzia-se para uma
abertura da economia nacional, que era relativamente fechada, protegendo determinados
segmentos das inddstrias nacionais®!. Este protecionismo ensejou san¢des comerciais
impostas pelos Estados Unidos ao Brasil®?, pois entendiam que nossos mecanismos de
protecio a Propriedade Industrial eram insuficientes, motivo pelo qual o United States
Trade Representative (USTR) incluiu o Brasil, dentre outras na¢es, na Priority Watch List,
identificando os paises cujos os regimes de prote¢io eram considerados inadequados™.

A Lei 9.279/96%* em seu Titulo III - Das Marcas, confere ao titular da marca,
dentre outros direitos, o de zelar pela integridade material ou reputacao da mesma,
estabelecendo que sao suscetiveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente
perceptiveis, nio compreendidos nas proibi¢des legais®®. Lamentavelmente, esta lei em
momento algum faz mengao explicita sobre a proibicio das importagbes paralelas, nem
tampouco sobre o caréter territorial da exaustao do direito, relegando para uma
interpretacao do artigo 132, inciso III*S, que ressalta a relevancia do consentimento do
titular da marca dado no mercado interno.

51O art. 92do antigo Codigo de Propriedade Industrial, Lei 5.772/71, elencava uma série de invengtes
nao privilegiaveis, tais como produtos alimenticios, quimico-farmacéuticos, medicamentos, dentre
outras areas excluidas de protegéo patentéria.

52 O Trade and Tariff Act de 1984 obriga o Poder Executivo dos EUA a levar em consideragao o nivel
de protegéo ‘a Propriedade Intelectual de um pais ao avaliar sua elegibilidade para o programa do
Sistema Geral de Preferéncias Comerciais. O nivel de protegdo, segundo esta lei, passa a ser um
dos fatores na avaliagdo de agdes de um pais em relagdo aos interesses norte-americanos serem
classificadas como injustificable ou unreasonable para fins de abertura de investigacdo e eventual
imposicao de sangdes comerciais sob a Seg¢édo 301 do Trade Act of 1974. Deste modo, o Governo
Americano utiliza-se de meios coercitivos ao aplicar sangées comerciais contra politicas e praticas
comerciais de Estados estrangeiros, consideradas prejudiciais aos interesses deste pais.

%% Tal dispositivo € conhecido como “Special 301", Foram apresentadas duas listas: a primeira,
chamada de Watch List e a segunda ja referida. Outro instrumento juridico importante no campo da
Propriedade Intelectual é a Se¢do 337 do Tariff Act of 1930, que impede a importagéo de produtos
que infrinjam a legislacdo norte-americana nesta area. Ao divulgar o Administrative Intellectual Property
Rights Policy, este pais sinalizava que a incapacidade de proteger estes direitos distorce e gera
deficiéncias nos fluxos do comércio internacional, estabelecendo a relagao direta entre a questédo de
propriedade intelectual e o comércio de bens e servicos. As empresas norte-americanas vinham
sofrendo perdas devido a inexisténcia de padrdes rigidos de protegéo internacionalmente aplicaveis,
o que enfatizava a importancia econémica da propriedade intelectual, motivo pelo qual este pais deu
inicio a&s investigacdes de casos de alegada violagdo destes direitos em alguns paises em
desenvolvimento, dentre os quais o Brasil.

54 A LP! trouxe uma série de avangos, tais como a concesséo de patente para produtos alimenticios,
quimico farmacéuticos, a substituicdo das indicagdes de procedéncia por indicagdes geograficas,
as marcas coletivas e de certificagdo, o registro de marcas tridimensionais, dentre outros.

% O art. 124, da supra referida lei, em seus XXIII incisos, elenca taxativamente tais proibigoes.

% “Art. 132, inc. lll: impedir a livre circulagdo de produto colocado no mercado interno, por si ou por
outrem com seu consentimento, (...)".



96 Claudia Marins Adiers

2.3 - DIREITO DE MARCA E O PRINCIPIO DA TERRITORIALIDADE

A protecio de um Direito de Propriedade Industrial é exclusivamente regida pela
legislacao do pais em virtude da qual este direito foi conferido; por outro lado, o efeito da
protecao concedida pela lei interna limita-se ao territério em relagao ao qual a lei é
aplicavel’’. Assim, a norma territorial é a aplicdvel apenas no territdrio nacional,
atendendo aocs interesses internos relativos a na¢io de origem, obrigando exclusivamente
dentro do territério®. Ao comentar o art. 9° da Lei de Introdugio ao Cédigo Civil Brasileiro,
ROSSANO GARCEZ? expressou que os principios neste contidos devem ter a conotacio
de normas supletivas, uma vez que, dentro do principio corrente no Direito Internacional,
existe a prevaléncia da autonomia da vontade, que permite a escolha pelas partes das
normas de regéncia dos contratos. Continua dizendo que “o preceito do art. 9° deriva,
como faz notar Haroldo Valladio, do contido no Cédigo de Direito Internacional Privado,
conhecido como Cédigo Bustamante, firmado em Havana em 1928, que dispoe em seu art.
164, de forma concisa: ‘o conceito e a classificagao das obrigagées subordinam-se i lei territorial ™.

O principio da territorialidade rege os conflitos de leis no espaco relativos aos
direitos reais; o critério juridico para regular coisas méveis de situagio permanente é o da
lex rei sitae, que importa na determinagao do territério, espaco limitado no qual o Estado
exerce competéncia. A competéncia lex rei sitae é técnica, porque situam-se as relagoes
juridicas no local onde encontra-se o bem, limite imposto pela ordem publica. Acrescenta
MARIA HELENA DINIZ, “em tudo que for relativo ao regime da posse, da propriedade e
dos direitos reais sobre coisa alheia nenhuma lei poder4 ter competéncia maior do que a do
territério onde se encontrarem os bens, que constituem seu objeto™*. Por outro lado, os efeitos
da protecao juridica das marcas se estendem unicamente ao territério do pais que a
reconhece, de modo que os atos ocorridos no exterior® nao atingem a marca nacional.
Desta forma, fica explicito o carater iminentemente nacional da exaustio: estes direitos,
porque se confinam ao territério do Estado, nio poderio exaurir-se em conseqiiéncia de
fatos ocorridos no exterior.

Segundo SOUSA E SILVAS, significaria dizer-se o seguinte: a) os direitos de uso
exclusivo sobre um bem imaterial adquirem-se em cada pafs, independentemente da
protecio legal existente em outro pais; b) os direitos de uso exclusivo sio oponiveis a
todas as pessoas, incluindo as que tém domicilio ou sede fora do pais da protegio. Todavia,

57 MENDES, Manuel Oehen. Direito Industrial. Vol. I, Coimbra: 1984. O Principio da Territorialidade determina
que a protecdo juridica das marcas limite-se ao territério do Estado que a reconhece, seguindo-se, de um
lado, que a protegdo juridica se regula tnica e exclusivamente pela lei nacional salvo estipulagdo em contrério
nos Tratados Intemacionais, que determina de forma auténoma o objeto, os requisitos materiais e formais, o
contetdo, excegdes e limites, assim como as causas e formas de extingdo de sua protecéo juridica.

% DINIZ, Maria Helena. Lei de Introdugdo ao Caédigo Civil Brasileiro Interpretada. 22 ed. atual. e aum., Sdo
Paulo: Saraiva, 1996, p. 246.

% GARCEZ, José Maria R.. Contratos Intemacionais Comerciais. Sdo Paulo: Saraiva, 1994, p.55.

% GARCEZ, op. cit., p.55.

5 DINIZ, op. cit. p. 247.

%2 Salvo posterior conexao com o territério nacional, nos casos de importagao.

8 SILVA, Pedro Sousa e. Direito Comunitario e Propriedade Industrial. Coimbra Editora., p. 87.
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abrangem apenas os atos ocorridos no pais de protegao; c} da existéncia de direitos de
uso exclusivo sobre bens imateriais nio é possivel presumir que tais direitos foram
adquiridos; d) as leis de cada pais de prote¢io determinam independentemente o
nascimento, o contetido e o alcance dos bens imateriais; nao reenviam a direitos
estrangeiros.

O fato do titular de uma marca ter colocado produtos seus no mercado de um
pais estrangeiro nio podera ter qualquer influéncia sobre os direitos que ele detém no
territério nacional, visto que a protecio de um direito de propriedade industrial é
exclusivamente regida pela legislacio do pais em virtude da qual este direito foi conferido
¢, em contrapartida, o efeito da protecio concedida pela lei interna limita-se ao territério
em relagdo ao qual esta lei é aplicavel. Esta teoria encontra esteio no principio da
independéncia®, consagrado pelo art. 4° bis da Convengao da Unio de Paris ¢°, de que
decorrera uma territorialidade absoluta dos direitos privativos industriais. Sendo
independentes os direitos em questio, o exercicio de um direito no territério de certo
Estado nao teria qualquer repercussao no direito existente em outro Estado.

De acordo com BEIER®, nio decorre deste principio que, para aplicar o direito
nacional, s6 serd considerada a situacao do fato existente no interior do pais, com exclusao
dos fatos ocorridos e dos fatos praticados no estrangeiro. Prossegue argumentando que
esta conclusio se opde ao principio da independéncia dos direitos (art. 4* bis da CUP)
em que se baseiam os defensores da territorialidade absoluta: tal principio refere-se, nio
aos fatos a ter em conta pelas legislacdes nacionais, mas sim, as relagdes dessas legislacoes
entre si, destinando-se a impedir a aplicagio cumulativa de normas de diferentes ordens
juridicas. Nessa medida, significa apenas que as disposi¢des do direito estrangeiroe a
existéncia de direitos paralelos no exterior nio tém, em principio, qualquer influéncia
sobre a prote¢do a conceder ao abrigo da lei nacional; sio direitos autdnomos e
independentes, na sua criagio e nos seus efeitos.

3 - ASIMPORTACOES PARALELAS E O PRINCIPIO DA EXAUSTAO DO
DIREITO DEMARCA

A expressio exaustio dos direitos de propriedade industrial provém de uma passagem
do célebre acérdio do Reichsgericht®”, em matéria de marcas, sendo, de fato, uma ilustragdo
sugestiva das limitacoes inerentes a este tipo de direito. A designacio generalizou-se,

84 Este principio, que significa que cada Estado determina os pressupostos e os efeitos da protegéo por
si concedida, tem por conseqléncia que os direitos paralelos existentes nos diversos Estados seriam
independentes entre si, existindo uma prote¢édo diferente a cada pais que a concede.

85 No Brasil, Decreto No. 1.263, de 10 de outubro de 1994. O Brasil ratificou a revisdo de Estocolmo, feita
em 14 de julho de 1967. .

%6 BEIER, Friedrich-Karl. La Territorialité di Droit des Marques et Les Echanges Internationaux. CLUNET,
1971, p. 16 e 17.

87 Datado de 28/02/1902 — Kolnisch Wasser — referido por SOUSA E SILVA, op. cit., 1996. p. 26.
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acabando por ser adotada por boa parte da doutrina®. A tese da exaustiio do direito® de
marca significa que os direitos decorrentes de uma marca, relativamente a um dado
produto ou servigo, apenas aproveitam ao respectivo titular até o momento em que este
coloca pela primeira vez esse objeto concreto no mercado, ou quando alguém o faz com
o seu consentimento. Introduzindo este no comércio, ostentando legitimamente a marca
do titular, cumpre-se a funcio do Direito de Propriedade Industrial e, consequentemente,
esgotam-se os direitos do titular relativamente a tal produto.

A exaustao de direito de marca encontra seu fundamento na funcio essencial do
sistema de marcas, isto é, no nexo entre a protecao juridica da marca e o cumprimento
efetivo das fungoes da marca™. Sua finalidade, ou o objetivo de ordem substantiva da
exaustio reside em evitar-se que a protegao juridica da marca permita ao seu titular
monopolizar o trafico de produtos distinguidos com uma marca, quando esta cumprir
adequadamente a fungiio que lhe é prépria™ e se encontrar tutelada juridicamente pelo
ordenamento, além de evitar que a marca se converta em instrumento que permita
discriminar pregos e mercados locais, sem que tal encontre justificativa para assegurar a
funcio do sistema de marcas™.

8 Segundo citagao do mesmo autor, op.cit., as origens desta teoria sdo localizadas na obra de KOHLER,
Josef, Deutsches Patentrecht, Manheim, 1900, p. 462 (referéncias e tradugao extraidas de ULRICH
SCHATZ, Exhaustion of Patent Rights in the Common Market, IIC., vol 2, no. 1/1971, p.3).

% Para que ocorra a exaustao de direito de marca, faz-se necessaria a incidéncia de um pressuposto
objetivo: a colocagao dos produtos distinguidos com a marca, e um pressuposto subjetivo: a primeira
comercializagdo tem que ser efetuada pelo titular da marca ou com seu consentimento.

70 A construcao classica da doutrina de exaustao de direito de marca somente considera propriamente
a funcao de indicagao de procedéncia, ou a fungédo de indicagdo de origem empresarial junto com a
fungdo de garantia de qualidade de produtos ou servigos.

7' A consagragdo de uma marca atesta que seu detentor fornece com consisténcia e confiabilidade
o produto ou servigo que aquela identifica, restando evidente que a prote¢cdo de nomes, marcas e
sinais distintivos obedecem a uma dupla finalidade: resguardar seus detentores de terem sua clientela
desviada por terceiro que use sua marca ou sinal indevidamente, bem como proteger os consumidores,
que ndo terdo dificuldades em identificar com clareza, entre a diversidade de produtos e servigos
ofertados, aquele que pretendem adquirir. Neste sentido, LOUREIRO, Luiz Guilherme de Andrade
Vieira. A Lei de Propriedade Industrial Comentada. Sao Paulo: Lejus, 1999, p.233.

2.0 STJ ja teve oportunidade de manifestar-se no sentido de que: “No estégio atual da evolugao
social, a protegdo da marca nao se limita apenas a assegurar direitos e interesses meramente
individuais, mas a prépria comunidade, por proteger o grande publico, o consumidor, o tomador de
servigos, o usudrio, o povo em geral, que melhores elementos terd na aferigdo da origem do produto
e do servigo prestado” (STJ — REsp 3.230 — DF — 42 T. — Rel. Min. Sélvio de Figueiredo — DJU
01.10.1990). “A protegdo da marca tem por objetivo a repressdo a concorréncia desleal, buscando
evitar a possibilidade de confusdo do consumidor que adquire determinado produto ou servigo
pensando ser outro, bem como o locupletamento com o esforgo alheio” (STJ — REsp 53.277 — SP —
42 T, — Rel. Min. Salvio de Figueiredo Teixeira — DJU 09.06.1997 — p. 25544). Também assentou que
“o emprego de nome e expressdes marcarias semelhantes - quer pela grafia, pronancia, ou qualquer
outro elemento, capazes de causar divida ao espirito dos possiveis adquirentes de bens exibidos
para comércio - deve ser de imediato afastado”, doutrinando que a prote¢do legal & marca tem por
escopo reprimir a concorréncia desleal, evitar a possibilidade de confusao ou davida, o locuplemento
com esforgo e labor alheios (Resp n? 54494.7/SP, Rel. Min. Waldemar Zveiter, DJU 15.05.95, p.
13.398).
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Pode haver certa dificuldade para precisar o sentido que se deva dar ao
consentimento” do titular da marca neste contexto. Deste modo, algumas normas nacionais
exigem consentimento expresso, enquanto outras, como por exemplo a Primeira Diretiva
do Conselho relativa a harmonizacao das legislagoes dos Estados Membros em matéria de
marcas’™, somente exige consentimento, ainda que, provavelmente, seja mais acertado o
direcionamento recepcionado nas tltimas disposi¢oes: devem reputar-se consentidas, ndo
somente as comercializaces efetuadas pelo titular da marca, mas também por terceiros
vinculados econdmica ou juridicamente, sempre que o titular da marca estiver em condi¢des
de exercer um controle™ sobre a qualidade dos produtos apostos com esta™.

A ocorréncia destes pressupostos nio determina, necessariamente, que se
desencadeie a exaustao. De forma geral, se reconhece que a exaustio nio ocorrera em
casos em que a marca que portam os produtos em questio tenha deixado de cumprir
adequadamente sua fungio, isto é, naqueles casos em que nio incida o fundamento da
exaustio, ou seja, nos casos em que afetem negativamente os legitimos interesses do titular
da marca™. ’

O ato de colocar um produto no mercado tem como conseqiiéncia, para o titular da
marca, a exaustio dos direitos referentes a esse produto; assim, 0 momento em que ocorre
a circulagio, relevante para este efeito, trata-se de um ato que transmite a propriedade do
produto para um terceiro, independente do titular. Essa transmissao é essencial no Ambito
das marcas porque, ao contrario das patentes, nio se trata aqui de um direito exclusivo de
exercer uma certa atividade econdmica de produgio, mas apenas o de usar um dado simbolo
com vistas a distinguir produtos quando da sua comercializagao, que ocorrerd mediante
alienacio™.

7 O critério mais simples e eficaz para aferir a licitude da introdug@o no comércio estard, precisamente, na
existéncia, expressa ou técita, do consentimento do titular da marca. Expressa, no caso da licen¢a; podendo ser
apenas implicita, quando a entidade que procede a comercializagéo se encontrar submetida ao controle do titular
ou ambos dependerem de um controle comum. Em qualquer destas situagbes, portanto, a colocagdo dos produtos
no mercado devera conduzir a exaustao do direito do titular da marca.

7 Diretiva 89/104/CEE = DOCE No. 40/1.

7 Em paises como a Gra-Bretanha e os EUA, o exercicio efetivo desse controle € requisito essencial para que
seja reconhecida validade & licenga. GILSON, Jerome. Trademark Protection and Pratice, par. 6.01 (4); LADAS,
Stephen. Patents, Trademarks and Related Rights, vol ll, p. 1140, CORNISH, W.R,, Intellectual Property-Patents,
Copyright, Trademarks and Allied Rights, p. 555 e 556.

76 SSTJCE 17-X-90, assunto 10/89 “S.A CNL-Sucal NV c. Hag GF AG (Hag If) “, Rec. 1990, p. 3711, 22/7/94,
assunto 9/93 “IHT Internationale Heiztechnik GmbH y Uwe Danzinger ¢. Ideal Standard GmbH y Wabco Standard
GmbH (Ideal Standard)”, Rec., 1994, p. 2789.

77 Neste sentido firma-se jurisprudéncia: SSTJCE 23-V-78, assunto 102/77 “Hoffman-La Roche c¢. Centrafarm”,
Rec., 1978, p. 1139, 11/7/96; C-427/93, C-429/93 e C-436/93 “Bristol-Meyers Squibb, C.H. Boehringer Sohn,
Bayer AG c. Paranova A/S”, RGD, no. 636, 1997, p. 10983, XVII ADI 1996, p. 844, 11/7/96. A principio, devem
entender-se compreendidos no &mbito da excegdo os produtos que tenham perdido sua condigdo de produtos
originais, como conseqiiéncia de sua submissdo as manipulagdes, apés sua comercializagdo pelo titular da
marca, ou por terceiro com seu consentimento. Produz-se, pois, nestas circunstancias uma troca das caracteristicas
que os consumidores associam, devido & marca, com os produtos em questao e, por isso, deixa de cumprir com
a fungédo de indicagéo de procedéncia, caso tipico de reembalagem de produtos farmacéuticos.

8 Sobre a disting@o entre o contelido dos direitos sobre patentes e sobre marcas, ROUBIER, Paul. Le Droit de la
Proprieté Industrielle, Paris, Vol. II, p. 524 e 525, que salienta que o direito da marca é essencialmente relativo, no
sentido que o seu titular s6 pode invocar contra os concorrentes, no ambito da sua atividade no mercado, ao
passo que o direito da patente confere um direito absoluto e exclusivo sobre o invento, sendo o titular o tnico que
pode explorar.
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Entretanto, existem certos direitos, no que diz respeito as marcas, que subsistem mesmo
apds a colocagio de um produto no mercado. Tais direitos destinam-se a assegurar que a marca,
enquanto os produtos permanegam no mercado, continue a desempenhar o seu papel indicativo
da proveniéncia. Inclui-se, entre eles, o direito exclusivo para a caracteriza¢io do produto, que
traduz-se na faculdade privativa de determinar a composigio, a forma, o aspecto exterior e
demais caracteristicas do produto que o titular assinala e coloca no mercado sob determinada
marca. Tal prerrogativa ocorrera quando um produto —ja introduzido no mercado, mas ainda
nio em circulagao — venha a ser objeto de modificagoes, deterioragdes ou adulteragdes que
modifiquem caracteristicas importantes do mesmo?”. Nessas hipéteses, admite-se a possibilidade
de reconhecer ao titular a faculdade de reagir judicialmente contra os autores das modificagoes®
e mesmo a de exigir que a marca seja retirada dos produtos modificados®!.

A sutileza das questdes e a variedade de hipdteses praticas aconselham que se adotem
critérios relativamente vagos, que admitam flexibilidade de anélise e ponderagzo das
circunstincias concretas: por isso, os critérios propostos pela doutrina reconduzem-se,
normalmente, a considerar se havera uma violagao do direito da marca apenas quando as
alteragdes ou reparagdes provoquem uma modificagio substancial das caracteristicas do produto,
de tal forma a modificar elementos essenciais a utilizagio do objeto, face ao seu estado original.
Caso isso aconteca, vem sendo unanimemente reconhecido ao titular o direito de reagir
judicialmente contra tais praticas®.

A prerrogativa que sé tem sentido relativamente aos produtos ja colocados no mercado,
destina-se igualmente a assegurar que a marca desempenhe a fungio enquanto tal for necessario,
isto é, enquanto os produtos se mantenham no circuito comercial. Entre nés este direito é

7 No Acérdado do TJCE, de 4/11/1997, processo no. C-337/95, entre Parfums Christian Dior AS e
Parfums Christian Dior BV vs. Evora BV, sobre o art.7? da Diretiva 89/104/CEE, houve pronunciamento
no sentido de que o titular de uma marca ndo pode opor-se a que um revendedor, que comercializa
habitualmente artigos da mesma natureza, mas nédo necessariamente da mesma qualidade que os
produtos da marca, utilize a marca, com os meios habituais no seu ramo de atividade, para anunciar
ao publico a comercializagdo posterior de seus produtos, salvo se se provar que, tendo em
consideragédo as circunstancias especificas de cada caso, o uso da marca na publicidade do
revendedor afeta seriamente a reputagdo da marca.

& Essa possibilidade é reconhecida no art. 72 da Diretiva no. 89/104/CEE, e no Regulamento sobre
a marca comunitdria, que excluem a aplicagdo da regra da exaustdo do direito de marca, nos casos
em que o estado dos produtos seja modificado ou alterado apés a sua colocagao no mercado.

8 Se um produto for sujeito a alteragdes ou adulteragdes significativas poder-se-4 defender que
deixou de ser um produto genuino, na medida em que se diferencie consideravelmente do seu
estado original. Pode-se afirmar que a proveniéncia de um produto alterado é ja diversa da do
produto original, em consonancia com a tutela dos interesses do titular e dos consumidores: se
admitirmos que a mesma marca assinale, indiferentemente, produtos alterados e originais, ficard
comprometida a indicagdo de proveniéncia, pois que ndo havera sé uma fonte, mas sim varias para
produtos da mesma marca.

82 A unanimidade quebra-se, porém, quanto a escolha das medidas repressivas a ser admitida nestes
casos. Em um extremo, ha quem sustente que bastara que seja imposta ao vendedor a obrigagao
de informar os adquirentes das transformagdes ocorridas no produto, mediante inscrigbes apostas
junto as marcas, ou outros meios equivalentes, de forma a evitar-se o engano do publico. Neste
sentido LADAS, op. cit. p. 1110, informa ser esta a tendéncia da jurisprudéncia americana. Por
outro lado, hd quem reconhega ao titular o direito de, nesses casos, se opdr a revenda dos produtos
enquanto estes ostentem a sua marca; nesta perspectiva, tais produtos apenas poderao ser
revendidos desde que a marca seja removida. Neste sentido esta a Lei BENELUX.
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tutelado em sede de Concorréncia Desleal®, ficando restrita aos casos em que ales3o provenha
de um ato de um concorrente do titular. Esta questio, reveste-se de uma importancia crescente
atualmente, visto que estamos em uma época em que a apresentaciio dos produtos e a publicidade
se revelam decisivos na promogio das vendas. Além disso, a manipulagio do acondicionamento
de certos artigos, pode ter reflexos sobre o seu estado de conservagiio, como ocorre, por exemplo,
com os produtos farmacéuticos*.

Tratamos a seguir a exaustio e a sua dimensao territorial, tanto sob a perspectiva
dos pressupostos como dos efeitos que defluem de tal limitagao espacial.

3.1 - CARATER NACIONAL EM CONTRAPONTO AO CARATER
INTERNACIONAL DA EXAUSTAO DE DIREITO DE MARCA

A doutrina da exausto é conhecida pela maioria dos sistemas juridicos de marcas
com rela¢ao aos pressupostos internos, isto é, com relagio a circulagao de produtos
originais, que foram primeiramente comercializados no territério de vigéncia da marca,
tanto nos sistemas de marcas nacionais como nos supranacionais ou regionais. A exaustao
nacional do direito de propriedade industrial di-se quando a primeira venda for efetuada
dentro do mercado interno do préprio pais, razao pela qual, aplicando-se tal principio,
nao pode o titular do direito, que colocou seus produtos em um determinado pais, impedir
as importacdes paralelas de produtos que nele fossem introduzidos.

O Brasil adotou tal principio, significando dizer que, ocorrendo a primeira
comercializa¢ao no Brasil, exauriu-se o direito do titular, mas, ocorrendo em outro pats,
nao ocorrera a exaustio®. Ha excecdes® para as marcas que forem apostas em patentes
sob licen¢a compulséria, ou as que forem apostas para a importacio com vistas a exploracio
de patente, casos em que nio poderio ser argiiidas a titularidade ou o direito exclusivo

3 Na Lei de Propriedade Industrial, art. 195, inc.Vill: “vende ou expde ou oferece & venda, em
recipiente ou invélucro adulterado ou falsificado, ou dele se utiliza para negociar com produto da
mesma espécie, embora ndo adulterado ou falsificado, se o fato ndo constitui crime mais grave”.
84 Casos dos Acordaos da Corte de Justica Européia: Bristol-Myers Squibb/ Boehringer Ingelheim
KG/Bayer AG v. Paranova A/S; Erim-Pharm v. Beiersdorf AG, Boehringer Ingelheim AG e Farmitalia
Carlo Erba GmbH e MPA Pharma GmbH v. Rhone-Poulenc Pharma GmbH, cujas as agdes envolviam
a importacao paralela de produtos farmacéuticos para a Dinamarca, através de uma empresa que
retirava o invélucro dos produtos originais, reembalando-os. Estes Acérdaos mostraram a tendéncia
de como estas atividades podem ser interpretadas a luz da Diretiva de Harmonizacdo de Marca
Comunitéria e dos artigos 30 e 36 do Tratado de Roma. A Corte reconheceu e reconfirmou o principio
bésico da propriedade intelectual que afixando uma marca, permanece a prerrogativa do titular, e
que estes direitos séo infringidos quando qualquer produto-é rembalado ou qualquer outra marca for
afixada neste, exceto sob condigbes especificas e bem definidas. CHAPMAN, Nancy Dwyer. BMS et
al v. Paranova, Parallel Importation in Light of the European Court of Justice Decision. Trademark
World, November/December 1996, p. 14 e ss.

8 “A leitura contrario sensu desses dispositivos (art. 132, inc. Ill) demonstra que esta proibida a
importacéo paralela de produtos, se esses produtos nao foram introduzidos no mercado interno, ou
seja, no mercado brasileiro, com a autorizagao expressa ou tacita do titular”. AMARAL, Luiz Henrique
do. A Questao da Importagdes Paralelas: Reflexos nos Direitos Autorais. Anais do XVIII Seminario
Nacional de Propriedade Intelectual. Sao Paulo: Revista da ABPI, p. 60.

8 Paragrafos 3¢ e 42 do artigo 68.
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da marca, caracterizando-se, excepcionalmente, a exaustio internacional, desde que o
produto tenha sido colocado no mercado internacional diretamente pelo titular da patente
ou com o seu consentimento. Contrapondo-se ao carater nacional estd o cariter
internacional da exaustao do direito de marca. Menos uniformidade se encontra no
panorama do direito comparado acerca do reconhecimento do alcance universal a
exaustio, que vem sendo admitida de forma consideravelmente ostensiva pelos tribunais
dos Estados Unidos da América®.

Segundo os principios de exaustio dos Estados Unidos, um produto ostentando
uma marca pode ser comprado e revendido sem alterages, assumindo que nio hi nenhum
dolo presente no processo de revenda. Além disso, “o titular da marca registrada nio
poderd ordinariamente prevenir ou controlar a venda dos produtos de marca, uma vez que o
titular permitiu que estes entrassem no comércio. Pode ser dito que os direitos do titular da
marca registrada sao exauridos uma vez que o titular autoriza a venda inicial do produto sob
sua marca registrada...”s, )

De acordo com o pronunciamento de uma Corte americana®, o principio da
exaustio de direito de marca é tratado de modo a asseverar que o detentor da marca nio
pode controlar mais os bens marcarios apés libera-los para o comércio. Acrescentam em
sua descricio que, apds a primeira venda, o controle do detentor da marca esti exaurido
€, com isso, Os varejistas estariam livres para expor e divulgar tais produtos e, por outro
lado, os comerciantes podem divulgar a mercadoria ostentando a marca para a revenda,
competindo com as vendas do detentor da marca, desde que nao déem a falsa impressio
de agentes autorizados.

Entre uma e cutra tese, situa-se uma terceira via, a exaustao comunitaria, que
possui alcance supralocal e, por isso, dar-se-4 maior énfase em virtude da ja aludida
tendéncia de formacio de blocos econdmicos.

8 MACCARTHY, J. Th. , MacCarthy on Trademarks and Unfair Competition, 32 ed., Clarck-Board-
Callaghan, Nova York, 1996. Inobstante a moderacdo com que vinham acolhendo a doutrina da
exaustao internacional nos tribunais americanos, evitavam a possibilidade de enfrentar as questoes
relativas as importagbes paralelas; entretanto, seu Tribunal Superior reconhece a exaustao
internacional do direito de autor em termos consideravelmente mais amplos do que até aquela data
havia sido o reconhecimento da exaustdo internacional do direito de marca: conforme Quality King
Distributors, Inc. v. Lanza Research Internacional ,Inc., S Ct 9/3/98, 1998 WL 96265 (U.S.), http:/
suspect.law.cornell.edu.

8 Traducdo do Restatment (Third) of the Law of Unfair Competition, pardgrafo 24 cmt. B, at 254 (ALI
1995), in DAVIS, Theodore H. Jr. Territoriality and Exhaustion of Trademark Rights Under the Laws
of the North Atlantic Nations. The Trademark Report. Official Journal of International Trademark
Association. Vol. 89, N. 4, p. 660.

8 Osawa & Co. vs. V & H Photo, 589 F Supp 1163, 1173-74, 223 USPQ 124, 132 (sdny 1984), idem
ibidem.
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3.2 - CARATER REGIONAL DA EXAUSTAO DO DIREITO DEMARCA

Entre os paises membros da Unifio Européia, entretanto, tem havido nos tltimos
tempos uma reconsideragdo do alcance territorial da exaustio, e em particular uma
limitagdo de seu alcance ao Ambito Comunitirio Europeu, abandonando o
reconhecimento de seu alcance internacional, como conseqiiéncia da Diretiva de
Marcas®. Neste sentido, nao deixa de ser significativo que a nova lei de marcas Alema3,
no que ha de alteracdo fundamental, limitou o alcance territorial da exaustio para a
Uniéo Européia e ao Espago Econémico Europeu, pondo fim a uma jurisprudéncia
partidéria ao alcance universal, precisamente por entender que semethante solugéo ou
resposta legislativa interna era exigéncia imposta pela Diretiva de Marcas®!.

A exaustio comunitiria é uma criacio inicial da jurisprudéncia do Tribunal de
Justica das Comunidades Européias, formada em torno de casos em que se discutiam a
compatibilidade do exercicio de agio por violagao de marca para impedir a importagao e
posterior comercializagio no territério de um Estado membro de produtos importados
de outro Estado membro®2. Assim, ficou estabelecido que a comercializagio consentida
em qualquer um dos Estados Membros determina a exaustao dos direitos conferidos
pelas distintas marcas nacionais paralelas existentes no territério da Comunidade®.

Para efeitos de anilise, suponhamos que X é titular de uma certa marca, e que a
tem registrada nos Estados A, B, C, D e E. Que produz, sob essa marca, no Estado A,
produtos que vende nesse mesmo Estado e que exporta para B. Que, no Estado C, existe
um licenciado exclusivo de X, que ai produz e comercializa artigos desta marca. Que, em
D, existe uma sociedade controlada majoritariamente por X, a quem este cedeu a marca
registrada nesse Estado. E que, em E, existe uma empresa totalmente independente de
X, que lhe adquiriu a marca para esse territério. Suponhamos ainda que, devido aos
elevados precos praticados por X, no mercado A, um operador independente adquire, a
precos mais baixos, produtos dessa marca nos paises B, C, D e E e se propde importi-los
em A . Isto posto, questiona-se se X podera opor-se a importacio desses produtos ?

% Foi instituido o Sistema Juridico da Marca Comunitaria através do Regulamento da CE N? 40/
1994, de 22/12/1993, em substituicdo a Diretiva 104/89/CEE.

9" Nos ultimos tempos, com o marco dos processos de integragdo dos mercados nacionais, vem
sendo consolidado um suposto de exaustdo cuja eficicia territorial excede os limites do mercado
nacional, mas néo alcanga o carater universal. Trata-se da exaustao supranacional de eficacia limitada
a um espago econdémico integrado de carater supranacional. A denominada exaustdo comunitaria,
cuja a caracteristica mais relevante é seu fundamento, que néo se encontra no sistema de marcas,
mas no direito de integragao econdémica e, em particular, nas exigéncias estabelecidas em matéria
de livre circulagdo de mercadorias no interior do mercado comum.

92 Estes conflitos se resolveram com o entendimento que tal conduta era contraria as normas do
Tratado da Comunidade Européia sobre a livre circulagdo de mercadorias. O exercicio da agdo de
violagao de marca, para impedir a importagdo de produtos originais, inicialmente comercializados
em outro Estado Membro, contraria os fundamentos comunitarios, por entender-se que, nestes casos,
obstaculizar a livre circulagdo ndo era objetivamente justificavel pela protecao juridica do objeto
especifico das marcas.

% Neste sentido, “Ideal Standard”, “Bristoi-Meyers Squibb, C.H. Boehringer Sohn, Bayer AG contra
Paranova A/S”, “Parfums Christian Dior AS e Parfums Christian Dior BV contra Evora BV”, STPI 20-
111-97, “Phytheron International SA contra Jean Bourdon SA”, RGD, no. 636, 1997.
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Quanto aos produtos que X colocou no mercado em B, nao ha qualquer divida
que se trata de produtos auténticos, com a mesma procedéncia dos postos a venda em A
. Esgotado que foi o direito de X, com a primeira colocagao no mercado em B, deixou de
poder controlar a circulacao dos produtos que comercializou e nio poder3, assim, opor-
se a que alguém os importe em A . O mesmo se diga, em principio, quanto aos produtos
que provém de C e de D: na medida em que tenham sido introduzidos no comércio com
o consentimento de X (no caso de licenca e no caso de empresas controladas pelo titular
ou que dependem de um controle comum), tais produtos sio auténticos e poderao ser
livremente revendidos em A .

Ao invés, entendemos que os produtos procedentes de E, embora ai tenham sido
legalmente colocados em circulagio (pelo legitimo titular da marca local), nio poderao
ser livremente importados em A, como de resto em B, C e D, sendo a reciproca também
verdadeira, ou seja, podera o cessionario da marca em E opor-se & importacio dos produtos
oriundos de A, B, C e D. Esta solucao decorre do fato de nao existir qualquer ligagao
entre X e o adquirente da marca em E, seja contratual, seja econdmica, que permita
sustentar que os produtos de ambos tém a mesma proveniéncia. Tratam-se de titulares
distintos, e a colocagio de produtos no mercado que cada um deles efetue nao goza, nem
direta nem indiretamente, do consentimento do outro. Dizer que o consentimento
decorreria remotamente, do contrato de cessao, € irrelevante na auséncia de outros lagos
contratuais ou econdmicos. De comum, entre os produtos de cedente e do cessionario,
h4 apenas a origem da marca e nio a procedéncia empresarial, que fundamenta a exaustio.

Em resumo, o titular de certa marca em um dado Estado nao podera opor-se, com
base no direito de marcas, a importacio de produtos dessa marca, oriundos de outro
Estado, quando os mesmos ai tenham sido comercializados por si proprio ou por alguém
com o seu consentimento. Esse consentimento podera decorrer quer da existéncia de
lagos societdrios ou econdmicos, quer de um contrato de licenga. A exaustio do direito
do titular nio se produz, pelo contrario, quando se trate de produtos provenientes de um
licenciado, quando esta tenha ultrapassado os limites temporais, ou ainda, referentes ao
objeto da licenga.
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4. ASIMPORTACOES PARALELAS E SEUS REFLEXOS CONTRATUAIS

Os direitos da Propriedade Industrial® tém sido definidos como absolutos®. Em
uma defini¢ao amplissima sero absolutos® todos os direitos que niio dependem da vigéncia
de uma relagiio juridica. Mas, em uma outra mais restrita, serio apenas absolutos os
direitos oponiveis erga omnes. A primeira definicio, por ser t4o ampla, nio faz depender
o conceito de direito absoluto da sua eficicia. De acordo com MENEZES CORDEIRO?,
os direitos relativos seriam dotados de oponibilidade erga omnes, considerando que as
obrigagdes tém eficicia externa e que os direitos de crédito correlativos podem ser
invocados fora da relacio juridica onde tiveram origem.

A possibilidade de apropriagao das coisas incorpéreas®®, concebidas como bens
economicamente Uteis e, por isso, como coisas comerciaveis, impde o reconhecimento
da possibilidade de celebrar negécios juridicos que tenham como objeto um Direito de
Propriedade Intelectual. Como os direitos incorpéreos, em geral, os direitos sobre os
sinais marcarios sao suscetiveis de ser transferidos. Ha dois tipos basicos de instrumentos
mediante os quais circulam os direitos ao aproveitamento econdmico das marcas: as
cessdes, em virtude das quais o titular de uma marca transfere a um terceiros seus direitos
sobre as mesmas, e as licengas, atos em que os titulares retém seus direitos sobre a marca,
autorizando um terceiro a utiliza-lo.

O regime juridico das cessoes e das licengas de marcas é complexo®. Trata-se de atos
de natureza contratual, cujas as bases de validade e efeitos juridicos encontram-se no Direito

% *(...) ndo obstante aja uma grande quantidade de doutrinas sobre a Propriedade Industrial correspondente
ao campo dos Direitos Naturais, Direitos Pessoais, Direitos Reais, como j4 vistas a saciedade por Pontes de
Miranda, preferiu a lei atual especificar que os Direitos de Propriedade Industrial sdo considerados “bens
moveis” e, como tais, direitos reais.” (art. 52 da LPI), SOARES, José Carlos Tinoco. Lei de Patentes, Marcas
e Direitos Conexos. S&o Paulo: RT, 1997, p. 19.

% “(...) Todavia, no que se refere & esséncia de sua estrutura, a propriedade industrial e a propriedade méve!
sdo semelhantes: trata-se, em ambos os casos, de direitos absolutos, isto é, direitos que impdem um dever
universal (erga omnes) de observancia”. ZAVASCKI, Teori Albino. Execugéo dos Direitos de Propriedade
Industrial. Revista da ABPI, Anais do XVil Seminario Nacional de Propriedade Intelectual, 1997, p. 68.

% Segundo ZAVASCK], a natureza do direito absoluto da propriedade industrial esta expressa, no que tange
as marcas, no art. 129 da Lei 9.279/96, a saber: “Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro
validamente expedido, conforme as disposi¢des desta lei, sendo assegurado ao titular o seu uso exclusivo em
todo o territério nacional...”. Op. cit., p. 69.

“ MENEZES CORDEIRO. Teoria Geral do Direito Civil, vol. |, paragrafo 6, no. 23, p. 169.

% Tal afirmacao decorre da subordinagao da Propriedade Intelectual aos principios que regem o Direito Civil
em geral, e os Direitos Reais, em particular. Nao é concebivel a transmissao fisica das coisas incorpéreas, as
quais nao sdo suscetiveis de posse; ainda que seja possivel atribuir a figura juridica da posse uma fungao
ampla, abrangendo situagdes de titularidade aparente de direitos sobre coisas incorpdreas. Porém, é inegavel
ainfluéncia das figuras realistas no regime dos contratos envolvendo a Propriedade Intelectual. Neste sentido,
PEREIRA, Caio Mério da Silva. Instituicdes de Direito Civil, vol. | , Rio de Janeiro: Forense, 5 ed., 1978,
RODRIGUES, Silvio. Direito Civil, Sao Paulo: Saraiva, vol. 5, 162 ed., 1988, GOMES, Orlando. Direitos Reais,
Rio de Janeiro: Forense, 82 ed., 1983.

% De acordo com BERTONE e CABANELLAS. Derecho de Marcas. Marcas, Designaciones y Nombres
Comerciales. Buenos Aires: Editorial Heliasta. Tomo II, 1989, p. 302, a distingdo entre cessao e licenga é a
que a primeira supe basicamente a transferéncia da totalidade dos direitos existentes sobre o sinal marcério
e a segunda, implica unicamente na autorizagdo para utilizar a marca, retendo ao titular da marca os direitos
restantes relativos & mesma.
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dos Contratos. Os atos vinculados as marcas sio suscetiveis de ter efeitos substanciais sobre o
comportamento dos mercados e sobre a concorréncia. Neste Capitulo tratar-se-a
especificamente das licencas de marca, uma vez que é o instrumento juridico pelo qual o titular
de um direito de propriedade industrial autotiza um licenciado a utilizar sua marca, ainda que
nio necessariamente na mesma extensio. Deste modo, a substincia do direito é retida pelo
titular, mas a utilizaciio é transferida ao licenciado. Logo, a outorga de uma licenga &,
consequentemente, um ato de disposi¢io relativo ao direito tutelado, sendo que o licenciado
obtém um direito concreto, consistente de uma parte do direito tutelado!®.

A determinagao da natureza juridica do contrato de licenga de marca, imprescindivel
para enquadré-lo corretamente no principio geral dos contratos, que o rege, deve partir da
defini¢ao do elemento essencial destas licencas. Este elemento essencial é a obrigagao que
assume o licenciante de nao exercer agdes contra o licenciado de uma marca pelo uso desta, ou
seja, implica autorizar o uso. Os contratos de direito de marca podem ser qualificados como
reais'® ou obrigacionais, mas o critério de distingao nao pode deduzir-se da nogao comum de
exclusividade!®. A solucio do problema da eficicia das clausulas contratuais depende da
resolugio do problema da definicio do contetido destes contratos. No entender de LIMONGI
FRANCA!®, enquanto a cessao implica em alijamento da marca em relagio ao titular, em
beneficio do cessionario, a licenga de uso se restringe ao direito de exploragao por parte do
beneficiario, remanescendo a titularidade vinculada ao cedente.

Todos os contratos produzem efeitos em relacio a terceiros'®. Neste sentido, os contratos
tém uma eficicia externa!®. A questio esta em saber se os efeitos produzidos resultam

% “En el &mbito del Derecho de la propiedad industrial se entiende por licencia la autorizacion a utilizar un derecho
subjetivo de propiedad industrial de la misma manera, aunque no necesariamente com la misma extension, que
el propietario. Esse derecho subjetivo queda, en cuanto a su substancia, en poder del mismo titular, pero el uso se
transfiere al licenciatario. La concesidn de una licencia es en consecuencia un acto de disposicion respecto del
derecho subjetivo. El licenciatario obtiene un derecho concreto ( gegenstandliches Recht) , o sea una parte del
derecho subjetivo. Si se le transfiere un derecho exclusivo de uso, adquiere efectos erga omnes contra terceros.
Por el contrario, si el licenciatario adquiere un simple derecho de uso, que lo autoriza a tal uso juntamente comel
licenciante y com otros licenciatarios, se tratara de un derecho relativo, com efectos solamente contra el licenciante”.
BAUMBACH e HEFERMEHL, citados por BERTONE e CABANELLAS, op. cit., p. 367/368.

9" “Como se percebe, os direitos de propriedade industrial tém, como contrapartida, uma obrigagdo de nao fazer.
A prestacdo especifica consiste, essencialmente, em néo fazer uso da propriedade industrial alheia sem o
consentimento do titular”. ZAVASCKI, op. cit. p. 68.

192 Para OLIVEIRA ASCENSAO, a exclusividade pode servir de critério interpretativo, mas ndo é suficiente para
definir a eficacia do direito. ASCENSAQ, José de Oliveira. Direito Comercial Il — Direito Industrial, no. 102-Il, p
389-90.

19 FRANCA, R. Limongi. Cessdo de Marca Comercial. Parecer in Direito Empresarial Aplicado. Sao Paulo: Lejus,
1998, p. 274. '

104 “Mas lo cierto es que el contrato, una vez realizado, penetra en el mundo de la realidad juridica y se instalacion
del contrato en el mundo de la realidad juridica acontece que todo el comercio juridico tiene que contar com los
contratos ya realizados. Los contratos que se van realizado contemplan y se basan em situaciones juridicas
creadas por otros contratos que se realizaron antes. El contrato, como fenémeno que se instala en el mundo de
la realidad juridica, no es jamas indiferente para los terceros”(omissis). PICAZO, Luis Diez e GTILLON, Antonio.
Sistema de Derecho Civil. 42 ed. Madri: Tecnos, v I, p. 126, citado por AZEVEDO, Antonio Junqueira, em parecer
publicado na RT 750/113-120.

195 Diz-se intema a eficacia que relaciona as partes entre si e que, por isso, pode dar origem a responsabilidade
obrigacional. Diz-se externa a eficacia dos contratos face a terceiros, estranhos & relagao contratual. Ambas as
expressoes ndo se referem aos efeitos proprios dos contratos, mas aos reflexos dos direitos e obrigagdes
constituidos através deles. VITORINO, op. cit., p. 199.
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diretamente do vinculo contratual, ou se procedem do fato negocial, coisa alheia aos terceiros,
mas que pode vir a afeti-los indiretamente.

O:s terceiros nio ficam, no entanto, vinculados ao contrato; tho s6 ao generalissimo
dever de nio prejudicarem os outros!®, Se nio conhecerem, nem devessem conhecer a
relagio juridica, para cuja quebra vierem a contribuir ao contratarem com uma pessoa ja
vinculada perante outrem, nio respondem por nada, nem perante ninguém; quando,
porém, souberem que celebrando o negécio, forcam a quebra de um compromisso anterior
e que, assim prejudicam alguém, serao responsaveis civilmente!®’. Desta forma, nas
licengas, pelas quais se constituem obrigacoes dependentes de uma relagio juridica, o
direito originado a favor do licenciado é oponivel ao titular e aos terceiros que pratiquem
atos que impecam o gozo da concessio feita. Significa que as licengas, embora nao
constituam direitos absolutos, sio dotadas de eficacia external®,

Afirma OLIVEIRA ASCENSAO, em relacio a propriedade industrial que “a lei
queestabelece o direito sobre um bem imaterial ndo d4 ao titular faculdades que ele anteriormente
ndo tivesse; o seu sentido é privar os terceiros dessas faculdades. Eis por que nos parece de
rejeitar a admissao de um contetido positivo, que nio seja mero reflexo da proibicao imposta aos
terceiros'®”.

A responsabilidade obrigacional constitui o meio judicial de assegurar a satisfagio
da prestagio, assim como a reivindicagio constitui o meio juridico de garantir a restituicio
da coisa esbulhada. Entretanto, para que seja avaliada a responsabilidade extra
obrigacional, deve-se definir a forma da ilicitude e avaliar o peso do dano, para melbor
estabelecer o alcance do dever de indenizar do terceiro, que impediu ou contribuiu para
o incumprimento do contrato de licenca, ou ainda daquele que prejudicou o gozo do
titular do direito derivado da transmissao.

O conceito de ilicito deve abranger também os casos em que o fato danoso s6
indiretamente se traduziu na violag¢o do direito, porque o impedimento ao cumprimento
ndo ¢ idéntico a0 incumprimento propriamente dito. E possivel que neste impedimento

1% “En realidad, y dado que, como decia lhering, todo negocio juridico produce en efecto reflejo para
los terceros de modo involuntario (porque al igual que ocurre en el mundo fisico o natural, todo
hecho juridico no se puede aislar en el mundo juridico, sino que se relaciona com todo su eniramado),
es claro que los terceros han de respetar la situacion juridica creada por el contrato, absteniéndose
de la celebracion de outro contrato com aquél incompatible porque lesiona las posibilidades de su
cumplimiento. Pero eso respecto esta condicionado a que los terceros lo cono zean antes”. PICAZO
e GTILLON, citado por AZEVEDO JUNQUEIRA, op. cit.

7 A afirmag@o da existéncia de um dever geral de respeito expande-se para além dos simples
direitos subjetivos. O principio que manda n&o lesar os outros — alterum non laedere — abrange
todas as situagdes em que sejam violadas normas juridicas, sendo ilicita a conduta que causar um
dano injusto, ou seja, que impede uma violagcdo deste principio. O dano nao deixara de ser reflexo
da violagédo de um direito ou de um interesse, porém, a fung@o da responsabilidade civil seré sempre
a de reparar os danos injustos. Essa infracdo, por ser equivalente ao incumprimento, tera como
consequéncia um dano nao contratual, ndo sendo seu resultado, portanto, a privagdo do bem, mas
a frustracao do fim.

% Se a licenga for exclusiva, goza o seu titular de uma faculdade que pressupde a exclusdo de
todos. O seu direito é oponivel aqueles que usem a faculdade que Ihe foi concedida e, por isso, pode
pedir a cessagéo dessa atividade. VITORINO, op. cit. p. 200.

1% ASCENSAO, José de Oliveira. Direito Comercial i — Direito Industrial, no. 102-Il, p. 399.
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haja uma violagio do interesse do credor a prestagio. A fungao da responsabilidade
extra obrigacional é de reparar os prejuizos injusta ou ilicitamente sofridos!*°. Entendida
a ilicitude como a violagao de um direito subjetivo ou de um interesse legalmente
protegido, hd uma abstracdo de conceitos, que levariam a aproximagio das no¢des de
ilicito, de responsabilidade e de imputabilidade, correlativas dos trés pressupostos da
tutela aquiliana!!!: a ilicitude!'?, o dano e a causalidade.

Os contratos de licenga de marca podem ser classificados de acordo com alguns
critérios: licencas simples e exclusiva; licencas onerosas ou gratuitas; licengas restritas ou
ilimitadas. Interessa-nos para o estudo das Importacoes Paralelas abordar mais
detalhadamente as licengas simples e exclusivas. As licengas simples sao contratos em
que o licenciante limita-se a autorizar o uso da marca, sem assumir compromisso algum
com relagao a outorgar iguais licencas para terceiros e sem renunciar seu préprio direito
de usar a sua prépria marca. Por outro lado, as licengas exclusivas outorgadas em favor de
um licenciado faz com que o licenciante obrigue-se a nao contratar com terceiros
autorizacoes de uso similares a outros licenciados, inclusive, se assim for expresso no
contrato, que o préprio licenciante abstenha-se de usar ele mesmo a sua marca. Comoa
esséncia da licenca é uma autorizagao de usar a marca por via da abstengao de exercer
acOes marcarias com que contam os titulares de marca, para que uma licenga seja exclusiva
deve haver disposi¢ao expressa de tal clausula!’’.

"% No direito romano classico, a fungdo da responsabilidade aquiliana era limitada concretamente
pelo principio da tipicidade; no direito moderno a ilicitude é definida abstratamente. RUGGIERO
observa que a definicdo moderna de ilicitude é amplissima, mas parece manter-se ligada ao principio
classico, podendo afirmar-se que nem toda a violagdo é delito, ou seja, causa para responder
extracontratualmente, desde que existam outros meios de atuagéo judicial, como a reivindicagéo ou
a prépria responsabilidade contratual. In Instituicdes de Direito Civil, pp. 414 e ss.

" “Efetivamente se um contrato deve ser considerado como fato social, como temos insistido, entao
a sua real existéncia ha de impor-se por si mesma, para poder ser invocada contra terceiros, e, as
vezes, até para ser oposta por terceiros as préprias partes. Assim é que ndo sé a violacdo de
contrato por terceiro pode gerar responsabilidade civil deste (como quando terceiro destréi a coisa
que devia ser prestada, ou na figura da indugédo ao inadimplemento de negdcio juridico alheio),
como também terceiros podem opor-se ao contrato, quando sejam por ele prejudicados (o instituto
da fraude contra terceiros é exemplo tipico disto)”. NORONHA, Fernando. O Direito do Contratos e
seus Principios Fundamentais. Sdo Paulo: Saraiva, 1994, p.119.

"2 “Falg-se também que, em homenagem aos principios éticos, ndo se deve tolerar o conluio entre
o contratante e o terceiro quando realiza um negécio intencionalmente voltado para frustrar o direito
de outro contratante. Dito terceiro, quando nada, teria praticado ato ilicito doloso, e assim deveria
ficar solidariamente responsavel pela reparagdo dos danos correspondentes ao inadimplemento do
contratante faltoso”. THEODORO JR, Humberto. O Contrato e seus Principios, Rio de Janeiro: AIDE,
1999, 22 ed., p.31.

"3 “Cuando, existiendo una licencia simple, el licenciante concede posteriormente una licencia
exclusiva, la prioridad temporal de la primera hace que ni el licenciatario exclusivo ni el licenciante
puedan trabar de manera alguna los derechos derivados de tal licencia simple. El licenciatario exclusivo
posterior podra acionar contra el licenciante en funcién del conocimiento que hubiere tenido, al
subscribir el contrato, respecto de las licencias preexistentes”. BERTONE e CABANELLAS, op. cit.,
p. 385/387.
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A clausula de exclusividade!!* pode ser estipulada ou nao, tal como ocorre em
grande variedade de contratos, e ser unilateral ou bilateral'**. O titular do direito de
marca, em muitos casos, compromete-se a nio efetuar vendas diretas nas zonas exclusivas
e o licenciado a nao comercializar produtos que competem com os do fabricante, A
exclusividade sobre um produto a cargo do licenciado nio se perde pela eventual
distribuicio simultnea de outros produtos'*6.

No Brasil, para que um Contrato de Licenca de Marca tenha efeito perante
terceiros'!’, deve ser averbado no INPI'!8, sendo dispensdvel para efeito de validade de
comprovacio de uso de marca''’; porém, faz-se necesséria para autorizar o licenciado a
mover acio contra terceiros em caso de violagio das marcas licenciadas e também para
fins de remessa de royalties ao exterior e obteng¢io de beneficios fiscais. Salienta-se que
este tipo de contrato fica sujeito as normas gerais contidas no Cédigo Civil e a algumas
normas especificas estabelecidas na Lei de Propriedade Industrial e, de acordo com o
Ato Normativo no. 136 do INP], tal instrumento devera conter: partes'?’, objeto'?!,

preco'? e prazo'®.

14 “(...) A exclusividade na distribuicdo é, via de regra, um componente essencial da licenga ou
cessao tempordria de uso de direito de autor para garantir tais investimentos”. LUIZ HENRIQUE DO
AMARAL refere-se aos Contratos de Direitos Autorais; porém, tal afirmativa & também, vélida para
os Contratos de Marca. Prossegue:.*(...) A equagdo econémica do contrato depende da maximizacao
dos resultados na distribuicdo dos produtos, a qual resultard do aumento de escala de produgao
conjugado a uma gradual redugdo do custo e prego ao consumidor final”. Op. cit. p.55

"> No dominio das obrigagdes constituidas por intermédio de uma licenga exclusiva, o conflito s6
existira efetivamente se, interpretando funcionalmente o contrato, existir uma incompatibilidade entre
o direito primeiramente concedido e a concesséo posterior da mesma faculdade. Assim, sé existird
uma incompatibilidade entre duas licengas se, pelo menos, uma delas for exclusiva, porque as
licengas simples pressupdem a possibilidade de concorréncia, a qual corresponde a definicdo formal
de néo exclusividade da relagao juridica entre o titular da marca e o concessionario da faculdade de
exploragao.

"¢ A exclusividade supde uma limitagdo da concorréncia e requer um ambito espacial e temporal,
porque sua vigéncia se estende ao prazo de duragdo convencionado; entretanto, quaisquer das
partes podem denuncia-lo a qualquer tempo. MARZORATI (Op. cit., p.66), ilustra com a jurisprudéncia
argentina (CNCom, Sala C, 5/11/81, ED, 97-691), no sentido de que “la cldusula de exclusividad
debe ser limitada en el tiempo y no siéndolo cada parte puede denunciarlo en todo momento”.

"7 Estd expresso na LPI, art. 136, que o INPI procedera as anotagbes de cessdes (inciso I), assim
como de qualquer limitagdo ou 6nus que recair sobre o pedido ou registro (inciso Il), estabelecendo,
no artigo seguinte, que tais anotagdes produzirdo efeitos perante terceiros, a partir da data de sua
publicagdo. A Sec¢ao seguinte, Da Licenga de Uso, arts. 139 a 141, prevé que o titular ou depositante
podera celebrar Contrato de Licenga de Uso de Marca sem que prejudique seu direito de exercer
controle efetivo sobre esta, podendo ser também o licenciado investido de todos os poderes para
agir em defesa da marca, dispondo que o Contrato, para que produza efeito perante terceiros devera
ser averbado perante o INPI.

18 Art. 140 caput e paragrafo 19, Lei 9.279/96.

% Art. 140, paragrafo 22, Lei 9.279/96.

200 art. 82 do Cédigo Civil estabelece que para um ato juridico vélido é necessaria a existéncia de
partes capazes (além do objeto licito e da forma prescrita ou nao defesa em lei), sendo que a
licenciante estrangeira capaz é a efetiva detentora da propriedade industrial objeto do contrato.

21 O contrato devera especificar claramente as marcas objeto da licenga. Poderdo celebrar contratos
de licenca tanto o titular de registro como o depositante da marca objeto de licenga.

22 E obrigatéria a clausula que estabelece o valor e condigdes do pagamento de royalties.

28 As marcas poderao ser licenciadas por tempo indeterminado, ficando sujeito o licenciamento a
efetiva prorrogag@o das marcas licenciadas.
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Esta modalidade contratual vem sendo cada vez mais habitual e, pode-se mesmo
dizer, mostra-se, imprescindivel para acessar mercados distantes, no avangado estagio
em que se encontra a economia internacional, onde o macico intercAmbio comercial
convive com o estreitamento de margens de lucro e a cada vez maior necessidade de
ganhos em escala'?, Imprescindivel que haja a supervisiao das partes contratantes sobre
todo o processo de comercializagio'?, para que sempre esteja salvaguardada a protegio
da marca, que representa o potencial de vendas futuras aos consumidores. Isso viabiliza-
se pelo acerto entre os contratantes, relativamente 2 delimitacio de dreas de atuacaoe
as restri¢oes dos direitos do distribuidor!?®

No ambito das licengas de marca, surge a questao se ocorrerd a exaustao de direito
do titular da marca, caso o licenciado, violando os termos do contrato, proceda a
comercializagio dos produtos em condigdes que lesem os interesses daquele. As posi¢des
alinham-se basicamente em dois grupos: os que recorrem, de maneira formalista, a um
critério puro de consentimento; porém, ha outros que preferem encarar o problema a luz
da fungio da marca. —

Para os primeiros!?’, nao ocorrera a exaustio do direito do titular quando o
licenciado coloque produtos no mercado em violagio de quaisquer requisitos ou condigdes
estipulados no contrato de licenca; logo, nessas hipSteses, estard ausente o consentimento
do titular, que fora condicionado a0 cumprimento dos termos contratuais. Sendo assim,
o comportamento do licenciado traduz-se numa contrafacio e, consequentemente, os
produtos assim postos em circulagio estao ao alcance do direito exclusivo do titular, que

127

124 “E decorréncia natural desse arranjo que haja restricdes de parte a parte no sentido de o titular
nao licenciar tais direitos a terceiros no referido territério, em contrapartida do compromisso do
produtor/distribuidor em aumentar a produgdo e ndo comercializar os produtos fora do territério
contratual, de modo a concentrar seus esforgos na regido autorizada e a ndo invadir indevidamente
contratos exclusivos”. AMARAL, Luiz Henrigue do. A Questéo das Importagdes Paralelas: Reflexos
nos Direitos Autorais. Publicagdo da ABPI, Anais do XVIII Seminéario Nacional de Propriedade
Intelectual, 1998, p. 55.

125 “Ag distribuidor, convém verificar em que paises ha licenciados e obter a negativa expressa do
titular dar o seu consentimento aos importadores avulsos, assim como ao terceiro importador interessa
obter o consentimento expresso do titular ou importar diretamente do mesmo”. FEKETE, Elisabeth
Kasznar. importagdes Paralelas: A Implementacgao do Principio da Exaustdo de Direitos no Mercosul,
Diante do Contexto de Globalizagdo. Revista da Associa¢do Brasileira da Propriedade Intelectual,
Anais do XVII Seminario Nacional de Propriedade Intelectual, 1997, p. 76. ]

% Ha um planejamento comercial ao estabelecer pregos unitarios, regime de mercado, aceitagao e
colaboragéo de um determinado programa de propaganda e publicidade, centralizado pelo titular da
marca e dividido com maior ou menor intensidade pelo distribuidor, ao que se une a obrigatoriedade
de ter o estabelecimento em condigbes condizentes para atender o mercado, que compreende a
zona de influéncia do distribuidor. Tal controle nao significa subordinagdo técnica, nem econdmica
ou juridica, posto que o distribuidor é independente. No contrato de distribuicao, é previsto que o
cumprimento de certas diretivas impostas pelo fornecedor, ndo implica em alienagéo da independéncia
econdmica e técnica do distribuidor, sendo o meio de desenvolver um regime de cooperacéo.

27 Entre os quais MATHELY, Le Droit Frangais des Signes Distinctifs. Paris, 1984, p. 372, que discorda
da aplicagdo do principio da exaustdo dos direitos, sendo um adepto da teoria da licenga tacna
qualificando tudo o que escape ao ambito de uma licenca expressa de contrafacao.
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podera promover judicialmente a sua apreensao'?®. Entre os segundos'?, a existéncia de

contrafagio ou, inversamente, de exaustao do direito, dependera de saber se a cldusula
contratual'*® violada pelo licenciado respeita ou nio ao ntcleo essencial do direito sobre
a marca, imprescindivel a salvaguarda da funcao indicativa da proveniéncia. Para estes
autores, existird contrafagio nos casos de violagio de disposigoes contratuais'>!, destinadas
a delimitar a duracao da licenca e o tipo de produtos que esta abrange. Nestas hip6teses,
o licenciado atuara como um terceiro, sem qualquer vinculo ao titular, ou porque o
contrato j4 se extinguiu, ou porque nio respeita aos produtos em questio'32.

Comoja vimos, aextensio dos direitos sobre a marca variam de acordo com cada
pais. Nao existe uma uniformidade de tratamento com relacdo aos casos em que um
licenciado, autorizado para utilizar a marca em um determinado pais, vende, por siou
por terceiros, os produtos identificados com tal marca em outros paises onde 0 mesmo
licenciante é o titular dos direitos sobre esta, e que com relagio a estes territ6rios ele nio
tenha outorgado uma licenca Vé-se, pois, que em alguns paises, com base no Principio
da Exaustio de Direito de Marca, considera-se que o licenciante, uma vez tendo autorizado
a utilizagio de uma marca em um determinado pais, no pode impedir a circulagio dos
produtos em outras jurisdi¢des.

Por outro lado, em outros paises, d4-se aos direitos sobre as marcas um caréter
estritamente territorial, impedindo-se as importaces identificadas com marcas ali
tuteladas , mesmo que a marca tenha sido colocada no exterior com autorizagao do
titular. O titular da marca nio encontra respaldo para proibir esta situa¢io no art. 92 da
Convencao de Paris'*’, na medida em que este artigo trata de produtos ilicitamente

128 Um tipo de clausula tipica dos contratos de licenga de marca - as limitagbes teritoriais -, que definem a area
geogréfica em que deve restringir a atividade do licenciado em um determinado territério, dentro do qual os produtos
poderao ser colocados em circulagao, diz respeito a definigio do &mbito da licenga, pertinente ao campo espacial,
da mesma forma que as cldusulas relativas & execucédo do contrato respeitam ao &mbito temporal ao real do
contrato em questao. Assim, a violagdo de uma clausula atinente ao objeto ou a vigéncia do contrato de licenga, na
medida em que subtrai a conduta do licenciado a esfera do consentimento do titular, macula de ilicitude a colocagéo
dos produtos no mercado, néo ocorrendo, quanto a estes, a exaustao do direito do titular da marca.

29 CORNISH, op. cit., p. 563, MARCHETTI, Lépuisement du droit, Nice: p. 63 e 65.

130 A tutela dos interesses do titular, lesado pelo incumprimento, situa-se no &mbito da responsabilidade contratual e
ndo da propriedade industrial. Segundo o ensinamento de GILSON, op. cit. 216-217, ao referir-se as clausulas de
limitagdo das quantidades e de tipos de produtos, a jurisprudéncia americana considera validamente colocados no
mercado (ndo contrafeitos), os produtos fabricados em excesso das quantidades autorizadas pelo titular (overrun
goods), ndo sendo tratada da mesma forma a produgao de um tipo de produto n&o abrangido pela licencga.

31 O mesmo nao ocorrera, quando sejam descumpridas clausulas atinentes a execucéo do contrato, tais como
pagamento de royalties, quantidades a comercializar, pregos de venda, categorias de consumidores a evitar ou
condigbes de revenda aimpor aos adquirentes. Nesta situagéo, o inadimplemento do licenciado nao é suscetivel de
ter reflexos sobre a autenticidade dos produtos, aferida em fungéo da legitimidade de quem os coloca no mercado.
O desrespeito destas clausulas deverd, pois, ser sancionado apenas a luz do Direito da Obrigag6es, ndo impedindo
que os produtos colocados no mercado, nestas circunstancias, possam circular livremente como produtos auténticos.
132 Seria 0 caso em que o titular de uma marca de artigos esportivos, incluindo, por exemplo, ténis, bolsas, camisetas,
houvesse concedido uma licenga referente apenas a ténis; caso o licenciado colocasse no mercado bolsas esportivas
sob a marca do titular, estaria a cometer um delito de contrafagédo, néo se esgotando o direito do titular relativamente
a estes produtos.

138 “Art. 92 CUP: O produto ilicitamente assinalado com uma marca de fabrica ou de comércio ou por um nome
comercial serd apreendido ao ser importado nos paises da Unido onde essa marca ou esse nome comercial tém
direito a protecéo legal”.
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assinalados com uma marca; desta forma o detentor do direito dependera da interpretacao
da lei de marca do pais importador, que determinara se a marca é assinalada licita ou
ilicitamente

Conclui-se, portanto, que a parte diretamente interessada na exclusividade é
principalmente o licenciado, que pode assim absorver para si o valor da marca e sua
capacidade de trair clientela e obter retorno de seus investimentos efetuados para a
exploragio deste mercado. Por outro lado, o licenciante, ao outorgar uma licenga exclusiva,

_podera ver limitada sua autonomia sobre o direito de sua marca, uma vez que, sob tal
premissa, teria que abster-se de explorar diretamente!** tal mercado, e de realizar novas
licengas, pois tal conduta danosa enseja reparagio, 2 medida em que, ao outorgar a
exclusividade, hd uma obrigagio essencial de abster-se de usar a marca dentro dos termos
acordados com o licenciado.

No Brasil, devido ao acordo firmado'** entre o Conselho Administrativo de Defesa
Econdmica - CADE - e o Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI -, algumas
clausulas contratuais podem ser consideradas como restritivas, quando analisadas sob o
aspecto das normas de livre concorréncia, reprimindo eventuais praticas que possam ser
cometidas em virtude de, por exemplo, abuso de posi¢io dominante!*. No Capitulo que
segue, abordar-se-4 as Importagoes Paralelas sob o enfoque concorrencial.

¥ O supra aludido autor faz um estudo de direito comparado, segundo o qual aborda posigdes
discordantes sobre capacidade do licenciante poder utilizar a marca por si préprio, mesmo tendo
outorgado uma licenga exclusiva para um dado territério. Diz que no Direito Alemao considera-se
que a licenga exclusiva acarreta a proibigao do licenciante para utilizar por ele mesmo a marca. Na
Italia, diz que ha controvérsias, esclarecendo que de acordo com a Doutrina de FRANSCESCHELLI
e GUGLIELMETTI, é considerado que o licenciante retém o direito de uso, ndo criando tal confusao
com o uso da marca pelo licenciado; ja a jurisprudéncia deste pais mostra opinides favoraveisa
perda do direito de uso pelo licenciante, quando este conceder uma licenga exclusiva, sem haver
clausula ressalvando tal direito. CABANELLAS, op. cit., p. 430.

¥ Convénio de Cooperagao Técnica, celebrado em maio de 1997.

1% “Assim, por exemplo, em tese caberia ao titular, no contrato de licenga, reservar expressamente
seus direitos nos demais territérios (externos a licenga), inserindo clausulas restritivas a concorréncia
pelos licenciados; contudo, é necessario para tanto verificar se a legislagdo antitruste o permite.
Nessa mesma linha, seria recomendavel, para o titular, evitar dar consentimento expresso as
atividades alheias ao contrato de licenga, ou melhor, expressar sua proibicao contratual, pactuando
que ¢ licenciado ou distribuidor exclusivo estd proibido de exportar aos paises ndo cobertos pela
licenga, ou seja, expressar o0 seu ‘ndo consentimento’, ou ainda, o titular compromete-se a néo
vender diretamente a terceiros sediados no Brasil ou que possam vir a exportar para o Brasil,
sujeitando-se tais restrigdes, contudo, as normas de livre concorréncia”. FEKETE, op. cit. p. 97.
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5 . AS IMPORTACOES PARALELAS E SEUS REFLEXOS
CONCORRENCIAIS

A liberdade de atividade econdmica é bem juridico superior do direito da
concorréncia®’, protegida ante seu carter de principio constitucional e indispensabilidade
para o bom funcionamento da economia de mercado. Essa liberdade de atividade
fundamenta-se em dois bens juridicos: a liberdade e a lealdade na concorréncia'*®.
Contudo, “a exigéncia de lealdade na concorréncia jamais estard em conflito com a liberdade
na concorréncia, uma vez que a concorréncia que nio for leal, mais cedo ou mais tarde, deixari
de ser livre em decorréncia da eliminacio dos concorrentes™ %,

A legislacao da Propriedade Industrial protege a lealdade da concorréncia!* sob
o enfoque privado'*, ou seja: através da concessao de registros e licencas a determinados
agentes econdmicos é possibilitado o direito de propriedade sobre ativos intangiveis,
garantindo uma exclusividade de explorag¢io e protegendo os titulares do uso indevido
efetuado por terceiros. Sem estas garantias, seria dificil mobilizar investimentos, uma vez
quie o seu retorno seria minimizado ou anulado pelos imitadores. Com isto, os consumidores
obteriam, a curto prazo, vantagens de pre¢o; ja a sociedade, a médio e longo prazo, ver-
se-ia privada de inovagdes tteis.

137 L EONARDOS, Gabriel L. A Relagao entre o Direito Antitruste e o Direito da Propriedade Industrial.
Revista da Associagio brasileira da Propriedade Intelectual. Anais do XVI Seminario nacional da
Propriedade Intelectual, 1996, p. 121; esta linha de raciocinio é compartilhada pelo ex presidente do
CADE, Gesner Oliveira, que o CADE deve evitar ingeréncias indevidas estratégias comerciais das
Empresas, pois 0 uso de critérios intervencionistas e subjetivos podem implicar na substituicdo da
falha de mercado pela falha do Estado. (Ato de Concentragdo n. 58/95, Requerentes: Companhia
Cervejaria Brahma, Miller Brewing Company e Miller Brewing M 1855, INC).

138 “Havera estado de deslealdade concorrencial sempre que e em qualquer situagdo em que 0
empresario honesto ou o consumidor (as duas pontas da relagdo econdémica de mercado) forem
prejudicados. O primeiro na sua condi¢do de forga viva da economia atuante nos estritos limites da
ética, da legalidade, da honestidade, da licitude, da boa-fé e da criatividade na busca da
competitividade otimal, e 0 segundo, no exercicio de seu sagrado e inalienavel direito de livre acesso
e livre escolha dos produtos de sua preferéncia, pelo prego justo, no livre mercado global.” ARIBONI,
Pietro, Concorréncia Desleal, Revista da Associagao brasileira da Propriedade Intelectual. Anais do
XVI Semindrio Nacional da Propriedade Intelectual, 1996, p. 125.

%% | EONARDOS, op.cit.,, p. 120.

4 Na doutrina portuguesa, ha quem distinga, amparado no magistério de Paul Roubier, os direitos
privativos da propriedade industrial e a repressao da concorréncia desleal, afirmando que, através
dos primeiros, busca-se proteger uma utilizagao exclusiva de determinados bens imateriais, enquanto
através da segunda, se pretende estabelecer deveres reciprocos entre os varios agentes econdmicos.
OLAVO, Carlos, Concorréncia Desleal e Direito Industrial, in Concorréncia Desleal, Curso promovido
pela Faculdade de Direito de Lisboa. Lisboa: Aimedina-Coimbra, 1997, p. 64;

141« a partir do momento em que se assegura a protegdo dos brevetos, marcas, know how, etc...,
admite-se a criagdo de um monopélio privado, pois aquele detentor do direito de propriedade industrial
é assegurada a exclusividade de sua exploragdo. Por outro lado, com a instituigdo dessas ilhas de
protecdo, as regras sobre a propriedade industrial colocam a disposicdo das empresas instrumentos
que se prestam a luta concorrencial, impedindo que a vantagem competitiva de um agente econdmico
seja por outro indevidamente incorporada. Nesse sentido, os direitos de propriedade industrial acabam
por proteger o progresso tecnolégico dos agentes econdmicos e, consequentemente, do sistema
produtivo.” FORGIONI, Paula A. Os Fundamentos do Antitruste, Sao Paulo: RT, 1998, p. 245. No
mesmo sentido, SILVA, Eugénio Costa e. A Concorréncia no Mercosul: Consideragdes Preliminares.
Revista de Direito Econdmico. Brasilia: CADE, jan/jul. 1997
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Segundo HEINZ MULLER!, “a ética social condenou, muitas vezes, no passado, a
concorréncia, certamente porque neka vence o mais forte, Mas nisto ela desconsiderou que aconcorréncia
cumpre, oupode cumprir, fungdes importantes para a coletividade. Isso vale, preferencialmente, de
urna concorréncianumaordem estabelecida pelo Fstado, que se estende ao impedimento de concorréncia
desleal e 2 exclusao de restricées da concorréncia. (...) Socialmente, a concorréncia abre e garante a
todos os participantes (fabricantes) e compradores (receptores) uma medida maxima de liberdade no
processo mercadoldgico. Cada individuo ndo é determinado, nas suas agdes, pelo Estado e seus 6rgaos,
mas pode ocupar-se livremente na economia, nos limites colocados para ele pela liberdade dos outros.
Esses limites colocados para ele no sao arbitrarios, porém se encontram na natureza das coisas. Sao
amplamente de natureza econémica, manifestando-se, entio, nos pregos dos bens”™*,

Partindo-se do conceito de que ato de concorréncia é aquele idoneo a atribuir, em
termos de clientela, posi¢des vantajosas no mercado, JORGE PATRICIO PAUL* afirma que
a concorréncia somente pode ser apreciada em concreto, interessando saber se a atividade de
um agente econdmico atinge ou nfo a atividade de outro, através da disputa da mesma clientela.
Segundo este doutrinador, trata-se de conceito relativo, que deve ser apreciado casuisticamente,
levando-se em conta a atuagio efetiva dos diversos agentes econdmicos, no respectivo ambiente
econdmico, desdobrando-se o instituto da concorréncia desleal em dois tipos de agdes: causar
prejuizos a outrem ou alcangar, para si ou para terceiros, beneficios ilegitimos.

Quanto A protecio aos usos honestos, constitui-se em critério éticoabsoluto, funcionando
como cliusula de salvaguarda'®. Tal conclusio é conseqiiéncia natural da ampla insercao desta
premissa nas legislagSes nacionais' e Tratados Internacionais'#.

Nossa literatura juridica ja teve oportunidade de incluir entre os atos de
concorréncia desleal a violagio de contratos!*, ao passo que ANTONIO JUNQUEIRA
DE AZEVEDQ, em magistral parecer'#’, demonstra que o principio da relatividade do
contrato deve harmonizar-se com a sua fun¢io social®®, positivada em nossa legislagio

%2 O citado autor refere que “A concorréncia obriga o empresario a desenvolver, continuamente,
novos produtos e a procurar melhores métodos de produgao (fungdo de inovagao). As modificagoes
de sua situagcdo de mercado ele reagira flexivelmente, pela modificag@o de sua producao. Finalmente,
a concorréncia possibilita uma limitagdo do poder econémico. No decurso do tempo, ela faz
desaparecer lucros que nao se apoiam em desempenho permanentemente melhor.” MULLER, J..
Heinz, - Dicionario de Etica Econémica. Sao Leopoldo: Unisinos, 1997, verbete “concorréncia” - p.
68/73, tradugdo de Egidio F. Schmitz;

143 |d.Ibidem.

144 PAUL, Jorge Patricio. Os pressupostos da concorréncia desleal, in Concorréncia Desleal, Curso
promovido pela Faculdade de Direito de Lisboa. Lisboa: Almedina-Coimbra, 1997, p. 42.

145 PAUL, op. cit. p. 45, esclarecendo nio identificar-se usos honestos com usos juridicos.

46 A LP1 brasileira elenca os crimes de concorréncia desleal, no artigo 195 em seus XIV.

47 O art. 10-bis (2) da Convencao da Unido de Paris estabelece que constitui-se ato de concorréncia
desleal qualquer ato de concorréncia contrario aos usos honestos em matéria industrial ou comercial.
48 ALMEIDA, Marcus Elidius Michelli de. Propriedade Industrial Frente a Concorréncia Desleal. In
Direito Empresariai Contemporaneo, ADALBERTO SIMAO FILHO e NEWTON LUCCA,
coordenadores. Sdo Paulo: Juarez de Oliveira, 2000, p. 128.

149 RT 750, p. 113/120.

% Reconhecida sua fung@o de instrumento de circulagdo de riquezas, ja foi dito que “é o contrato
que proporciona a subsisténcia de toda a gente. Sem ele, a vida individual regrediria, a atividade do
homem limitar-se-ia aos momentos primarios”. PEREIRA, Caio Mério da Silva, Institui¢bes de Direito
Civil, Rio de Janeiro, Vol. lil, 42 ed., 1978, p. 14. n2 185.
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através doinciso IV do art. 12 da Carta Maior, que prioriza o valor social da livre iniciativa.
Demonstra o autor, amparado em ampla doutrina estrangeira, que, em razao deste
principio, e também daqueles que regem a responsabilidade aquiliana, consagradano
art. 159 do nosso Cédigo Civil, terceiros nao podem se comportar como se o contrato
nio existisse!*L.

Sem adentrar ao problema especifico da tipicidade, de suma importancia no Ambito
criminal'*?, conforme ensina XAVIER DE ALBUQUERQUE,'** criticando a utilizacio de
tipos abertos (meio fraudulento’™, p. ex.) que podem comprometer a seguranga juridica do
cidadio, interessa particularmente a questio da diferenciaciio entre fraude civil e fraude
criminal, entre as quais o autor afirma nio existir nenhuma diferenca qualitativa, mas somente
quantitativa, ou seja: a lei penal somente intervém para reprimir a fraude quando esta se
manifesta com especial intensidade, com uma periculosidade social que justifique a reacio
punitiva. Tangenciando o aspecto da punibilidade criminal, 0 aspecto que interessa, no presente
estudo, é que a lei reprova e caracteriza como desleal a concorréncia efetuada através de meio
fraudulento e, sem adentrarmos na questao penal, o desvio de clientela, mediante o emprego
destes, gera evidente responsabilidade reparatéria e permite o uso de tutela inibitéria por
parte do ofendido.

OLIVEIRA ASCENSAQ'%5, a0 abordar a concorréncia desleal sob a 6tica do Principio

da Prestagio6, afirma nio ser o mesmo adequado para fornecer solugdo a todas as questdes

S Este jurista aduz a distingdo feita pela doutrina francesa entre a relatividade de efeitos e a
oponibilidade dos efeitos, transcrevendo licdo no sentido de que “a oponibilidade tem por alvo os
estranhos & relagao de direito que ela apresenta & sua consideracéo e que se denominam
terceiros )

, sem duvida para melhor marcar que as coisas juridicas, que the sao exteriores, ndo constituem, de
forma alguma, negécios a eles estranhos”. Refere ensinamento, também, no sentido de que, em
relacdo aos efeitos do contrato, a oponibilidade é a regra e a inoponibilidade, a exce¢do, como
ocorre, por exemplo, nos casos em que a lei expressamente exige o registro do contrato para “valer
contra terceiros”. Op. cit. p. 113/120.

%2 “O contendor, quando se langa a disputa, mesmo com empenho, estd apenas exercendo uma
liberdade (de competir) que lhe é concedida; ndo se recrimina - até se estimula, repetimos, a luta
entre concorrentes, cujos resultados podem ser proveitosos & coletividade. Mas os expedientes que
o rival vier a usar no embate podem alterar e transformar a licitude dessa contenda (...) O uso de
meios ou métodos desleais transfigura em desonesta a competicdo permitida: é a concorréncia
desleal. Mas alguns desses expediente

s s&o0 tao perigosos ou graves, que o legislador os considera como delituosos: é a concorréncia
desleal criminosa. Os primeiros, mesmo nao sendo delituosos, continuam desleais, permitindo-se
aos prejudicados por seu emprego o ressarcimento por perdas e danos. Os outros, além de
desonestos, sdo criminosos, incorrendo os autores nas sangdes penais e em igual obrigacéo de
indenizar”. DELMANTO, Celso, citado por R. Limongi Franca, in Direito Empresarial Aplicado. Sao
Paulo: Lejus, 1998, p. 47.

153 ALBUQUERQUE, Francisco Manuel Xavier de. Crimes contra a Propriedade Industrial. In Textos
de Direito Publico. Brasilia: Brasilia Juridica, 1999, p. 628.

54O art. 195, inciso |ll, da LPI brasileira dispde que “comete crime de concorréncia desleal quem
emprega mejo fraudulento, para desviar, em proveito proprio ou alheio, clientela de outrem”.

%5 ASCENSAOQ, J. Oliveira. O principio da prestagdo: Um Novo Fundamento para a Concorréncia
Desleal? In Concorréncia Desleal, Curso promovido pela Faculdade de Direito de Lisboa. Lisboa:
Almedina-Coimbra, 1997.

%6 Principio desenvolvido pela doutrina alema, segundo o qual a superioridade concorrencial deve
estar apoiada nos diferenciais proprios ofertados pelos agentes econdmicos. Fornecer e prestar
algo “seu” e nado “alheio”.
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concorrenciais; refere a situacio de aproveitamento de prestacées alheias sem se criar o risco de
confiis3o, o que ocorre quando um concorrente copia a atuagio empresarial do outro, atuando,
porém, ostensivamente em seu proprio nome. Nesta situa¢io, repotta-se 0 autor ao conceito
da Concorréncia Parasitéria, desenvolvido na doutrina italiana, configurada quando aempresa
nio d4 sua prépria contribuicao, porque se limita a copiar a prética empresarial alheia’”. A
concorréncia ver-se-ia descaracterizada quando uma empresa, ao invés de atuar em uma
linha prépria, limita-se a, parasitariamente, seguir os tragos da linha alheia, impondo-se ao
mercado nio pela prépria prestagio, mas pela prestagio de outros™™®.

5.1 - CONCORRENCIA SOB O ENFOQUE PUBLICO: DIREITO ANTITRUST
5.1.1- A QUESTAONO BRASIL - LEI 8.884/94

Em economias de livre mercado, resta ao Estado o papel de Regulador'*, sendo facultada
aos agentes econdmicos a persecugao de seus objetivos privados, na forma e pelos meios que
julgarem mais adequados. De qualquer forma, a livre iniciativa!®® nfo eqiiivale d aceitagao de
praticas comerciais desleais ou restritivas a livre concorréncia, por ferirem bem juridico cujo
titular é a coletividade. ;

Nalicio de PETER OBERENDER'¢!, em um sistema social livre, marcado por sua ordem
juridica estavel, no campo politico, e de uma economia de mercado, na ordem econdmica, os
processos de troca sdo estruturados pela aceitacio reciproca de contratos. Faz-se oportunaa

7 Op. cit. p. 23.

158 A copia de prestagdo alheia nao limita-se & imitagao do produto, estendendo-se ao aproveitamento
de toda uma estrutura de assisténcia técnica, marketing e publicidade, organizada e custeada por
outras empresas. E o que ocorre no caso das importagdes paralelas, onde o produto comercializado
pelo importador € original - a prestacao nao € falsa -, porém aproveita, para citar um exemplo, todos
os investimentos publicitarios bancados pelo licenciado local, sem ter, ainda, o énus contratual de
fornecer assisténcia técnica. Além das eventuais vantagens cambiais, que importam geralmente em
vantagem competitiva, constata-se, ja de inicio, uma diferenciagdo de custos, distorcao que reflete-
se nos aspectos concorrenciais.

¢ Em uma economia de livre iniciativa sem a intervencao do Governo, ‘o estado apenas participa
da vida econdémica com agdes regulatérias, para 0s casos em que os conflitos privados nao conseguem
solucdes através do mercado. O papel do Governo é marginal, pouco expressivo.” RAZZIERI, Juarez
Alexandre Baldin. Introdugdo & Economia. In: Manual de Economia. Diva Benevides Pinho e Marco
Anténio.S. de Vasconcellos, organizadores. Sao Paulo: Saraiva, 1997, p. 19/20.

6 “A livre iniciativa, ademais, é tomada no quanto expressa de socialmente valioso; por isso nao
pode ser reduzida, meramente, a feicdo que assume como liberdade econdmica, empresarial (...);
pela mesma razdo ndo se pode nela, livre iniciativa, visualizar-se tdo somente, apenas, uma afirmagao
do capitalismo”. GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econémica na Constituicdo de 1988. Sao Paulo:
Malheiros, 1997, 32 ed., p. 235.

'® Em defesa da economia de mercado e da livre iniciativa, o autor refere que “Querer evitar o
problema da concentragdo através do controle dos investimentos ou até pela proibicdo de
investimentos significaria alterar o sistema da economia de mercado em seus fundamentos. Do
ponto de vista da teoria da concorréncia, monopélios sdo desejaveis, quando, por imitagéo, ocorrer
a erosdo da posi¢ao ou quando monopolizadores conseguirem manter sua posi¢ao de relevo no
mercado, através da competéncia.” OBERENDER, Peter, Dicionario de Etica Econdémica. Sao
Leopoldo: Unisinos, 1997, verbete “concentracao”, p. 64/68, traducdo de Dankmart Bernsmuller.
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intervengAo estatal, no sentido de preservacio da concorréncia, quando um agente econdmico
atinge um poder de mercado tal que represente barreira & entrada de novos agentes no mercado
por ele explorado (se tal mercado for considerado relevante), ou quando a posi¢io monopolista
nio derivar de desempenho empresarial, mas for obtida por acordos ou contratos, significando
incremento do lucro, através de restri¢io a concorréncia’®.

Vé-se, entio, que o mercado, como bem publico a ser preservado, para funcionar requer
concorréncia. Concotréncia significa pluralidade de ofertantes e possibilidade de contestago as
posi¢des de mercado conquistadas!®’. Isso é um direito da sociedade, cujo instrumento de defesa
é alegislagdo antitruste!®,

Evidentemente, a legislacao antitruste nfo busca substituir o mercado - e nem poderia'®®
-, as tio somente assegurar o seu regular funcionamento!®. A Lei n? 8.884/94, que dispde sobre
aprevengio e a repressio as infragdes contra a ordem econdmica e d outras providéncias, em
seu art. 1997, informa ser orientada, entre outros, pelos principios da livre iniciativa, livre
concorréncia, defesa do consumidor e repressao ao abuso do poder econdmico, além de indicar
acoletividade como titular dos bens juridicos por ela protegidos. O interesse publico é no sentido
de que o ordenamento juridico seja respeitado e, na especifica questao concorrencial, que a
conquista de mercado ocorra apenas através de processo natural e seja fundada na maior eficiéncia

162 (...) A concentragdo, no dmbito econdmico, pode levar & aquisi¢do de posi¢des de poder. Poder
dentro da economia significa a falta de alternativas para os sujeitos, ocasionando que as condigdes
de troca n&o ocorrarr: no anonimato do mercado, mas sim, que elas sejam ditadas por alguns sujeitos
econdmicos. (...) Havendo concorréncia num mercado, ndo ha sujeito econémico capaz de impor
suas regras a seus parceiros por muito tempo. Caso um sujeito detenha o monopélio de um produto,
auferira grandes lucros que atrairdo outras empresas para esse mercado, havendo, entdo, aumento
da oferta, queda nos precos e lucros e erosdo na posicao de poder”. Id.

83 A concorréncia, por impor constante necessidade de superacdo aos agentes econémicos,
desenvolvendo novas técnicas, aprimorando atributos qualitativos dos bens ou servigos ofertados
ao publico e pressionando seus precos para baixo, tem um carater de bem publico a ser protegido,
sendo do interesse social que tal ocorra. Ela contribui para compatibilizar o interesse privado de
realizagao de lucro supranormal e o interesse publico da pluralidade de oferta e da possibilidade de
contestagcdo de posigbes de mercado.

84 “Ndo se destina essa modalidade de agdo estatal a protegido de direitos individuais dos
concorrentes, mas sim & preservacdo dos mecanismos de mercado, considerando este como
elemento integrante de uma técnica de produgédo social. (...) Trata-se, pois, de intervencéo estatal
em favor do capitalismo e ndo em favor dos capitalistas”. BRUNA, Sérgio Varella. O poder econdémico
e a conceituagao do abuso no seu exercicio. Sao Paulo: RT, 1997, p. 169.

85 Veja-se o art. 12, IV, e 170, caput e inciso |V, da CF/88, consagradores da livre iniciativa e da livre
concorréncia, bem como o art. 174 da CF/88, que estabelece que as funcdes de fiscalizagédo, incentivo
e planejamento exercidas pelo Estado serdo determinantes para o setor publico e meramente
indicativos para o setor privado. Consagradas ao Estado as fungdes de agente normativo e fiscalizador
da atividade econdmica, a serem exercidas na forma da lei.

% No &mbito do direito antitruste, sdo analisados os atos de concorréncia ou politicas empresariais
que, postas em pratica, possam desequilibrar injustificadamente as praticas de mercado, viciando
seu funcionamento e minimizando seus beneficios aos seus usuarios. Buscando, assim, a
compatibilizagdo de interesses, publico - o fortalecimento do mercado - e privado - exploragédo das
possibilidades de realizagao de lucros.

57 | ei 8.884/94, art. 12 - “Esta lei dispde sobre a prevengdo e a repressido as infragdes contra a
ordem econdémica, orientada pelos ditames constitucionais de liberdade de iniciativa, livre
concorréncia, fungéo social da propriedade, defesa dos consumidores e repressdo ao abuso do
poder econdmico.

Paragrafo unico. A coletividade € a titular dos bens juridicos protegidos por esta lei”.
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de agente econdmico em relagio aos seus competidores, conforme explicita o art. 20, § 19, da Lei
8.884/9416S,

Encontra-se na doutrina'® o entendimento que, em relagio s normas inibidoras
da concorréncia desleal, contidas na lei brasileira de Propriedade Industrial, sendo estas
meramente repressoras, em nada poderiam conflitar com as disposi¢des da legislagio
Antitruste; ja com relagio as normas que asseguram a propriedade de marcas, patentes,
desenhos industriais, do nome comercial e o uso das indica¢des geograficas, vé-se um
contetido negativo (segundo o qual é condenada a violagio desses direitos por terceiros)
e um conteddo positivo, que assegura aos titulares de tais direitos que os mesmos os
explorem livremente, podendo, em tese, ocorrer conflitos. A legislagio Antitruste
representa uma espécie de limitacio de ordem publica'™ a possibilidade de livre convengio
nos contratos e de liberdade econdmica de agio e de associagio.

169

5.1.2 - AQUESTAO NOS EUA — SHERMAN ACT!"!

Os titulares de marcas registradas nos Estados Unidos concentram seus esforcos
no sentido de barrar ou controlar a importago paralela de produtos ostentando suas
marcas. Com isso, as consideragbes em torno do monopélio de mercado tém um papel
fundamental nos argumentos usados em ambos os lados da controvérsia gerada pelo
mercado de “produtos cinza”, uma vez que, na maioria dos casos, os cenarios antitruste
dao-se entre companhias estrangeiras afiliadas!™.

Considerar os empreendimentos internacionais como uma entidade inica nas
questdes que envolvem o antitruste, restringe a competicio intramarca, contrario do
que ocorre na competigio intermarca, sendo, por isso, o foco usual das reclamagdes

%8 Art. 20, § 19, da Lei 8.884/94 - “A conquista de mercado resultante de processo natural fundado
na maior eficiéncia de agente econdmico em relagdo a seus competidores ndo caracteriza o ilicito
previsto no inciso Il - dominar mercado relevante de bens ou servigos”.

89 | EONARDOS, op. cit., p. 122.

79 No entender de JACOB DOLINGER, o principio da ordem publica € o reflexo da filosofia sécio-
politico-juridica de toda legislacdo, que representa a moral basica de uma nagdo e que atende as
necessidades econémicas de cada Estado. DOLINGER, Jacob. Direito Internacional Privado. Parte
Geral. Rio de Janeiro: Renovar, 1997, 52 ed., p. 350.

7115 USC (1982).

72 O principal caso envolvendo esta situacdo € o Estados Unidos contra Guerlain, Inc. (155 F Supp
77,114 USPQ 223 SDNY 1957), no qual o Governo americano ajuizou agao contra trés distribuidores
de perfume francés nos Estados Unidos, que depositou certificados de registro junto a Alfandega e
a Fazenda Publica, para prevenir importagdo, sem o seu consentimento, dos produtos ostentando
as marcas francesas, com base no artigo 526 do Tariif Act; 0 Governo argumentou que os distribuidores
haviam violado os artigos 2 e 4 do Sherman Act ( 15 USC §§ 2 e 4 (1982), cujo o teor do artigo 2 é
o de proibir a monopolizagdo ou a tentativa de monopolizar o comércio, e o do artigo 4 é de garantir
jurisdicdo federal nos casos envolvendo o § 2. A Corte entendeu que os réus e seus parceiros da
Franca constituiam-se um empreendimento internacional uno, interpretando que o artigo 526 nao
poderia ser aplicdvel a uma parte americana, pertencente a um empreendimento internacional,
concluindo que os mesmos tinham a intengdo de monopolizar o mercado, excluindo a competicao
com base no artigo 526.
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sobre estas questdes'”. Algumas Cortes consideraram que a empresa americana nio
possuia fundamento para reclamar sobre as atividades de suas afiliadas no exterior, porque
tais procedimentos da organizacio internacional, da qual ela faz parte, sio a fonte dos
prejuizos da companhia americana. De acordo com este entendimento, o que ocorre é
que um ciclo completo trouxe alguns dos produtos dos demandantes de volta aos Estados
Unidos. Além disso, um detentor americano da marca pode estar impossibilitado de
impedir as importagdes de produtos de seus parceiros estrangeiros que venham a competir
com os seus, devido as politicas antitruste!’.

Contudo, parece implicitamente injusto considerar as companhias americanas e
suas afiliadas estrangeiras como entidades unas indivisiveis para fins de lei marcaria, pois
tal entendimento no ignora somente o fato de que cada companhia esta separadamente
sujeita a jurisdicdo de diferentes leis estrangeiras, mas também encobre os investimentos
feitos por empresas locais individuais, no intuito de ampliar suas fatias de mercado. Em
outras palavras, esta nogio adere mais proximamente a teoria da universalidade dos
principios de marca, a qual é imprépria para ser aplicada as complexas e sofisticadas
estruturas das empresas internacionais atuais'”®. O principio da territorialidade melhor
se enquadra aos empreendimentos internacionais, pois ele considera as fatias de mercado
individuais, baseando-se nos esfor¢os individuais para desenvolver mercados dentro de
seus territorios locais. Logo, as agdes antitruste poderiam permanecer plausiveis, mas
nio vigentes somente com base na estrutura intracorporacdes' .

Qutra questio envolvendo os argumentos antitruste nas importagdes paralelas
esta focalizada na autorizacio ou nao dos distribuidores autorizados nos Estados Unidos
de impor restrigoes verticais!”. As restrigdes verticais'”® induzem os distribuidores a investir
capital, pois seu direito de exclusividade assegura que eles nao estarao sujeitos a livre

73 A competigcdo intramarcas é a competicdo entre varejistas ou atacadistas da mesma marca,
diferentemente da competicdo intermarca, que é a competicdo entre diferentes marcas. A competicao
intramarcas pode ocorrer em dois casos: no primeiro, o fabricante estrangeiro importa seus produtos
para os Estados Unidos para competir com os produtos locais, oferecidos por um licenciado autorizado,
cujos os produtos ostentam a mesma marca e 0 mesmo canal de distribuigdo; no segundo, uma
terceira parte compra os produtos no exterior, através de um fabricante estrangeiro e importa-os
para os Estados Unidos, a fim de competir com os produtos ostentando a mesma marca oferecida
pelo licenciado local. SOUZA FILHO, op. cit. p. 6.

74 HAHM, op. cit. p. 86.

7 Devido ao fato das corporagdes multinacionais serem tratadas como entidades Unicas na esfera
do “mercado cinza”, elas podem enfrentar reivindicagdes antitrustre feitas por outras companhias
locais ndo vinculadas a estas, que poderiam argumentar que a corporagdo multinacional esta
monopolizando o mercado e impedindo sua entrada na competi¢do por uma fatia de mercado. Por
fim, tanto a companhia americana quanto o importador paralelo poderiam perder com a competigao
intramarca se estar for interpretada como uma inten¢ao de monopolizar o mercado, contrariamente
aos principios antitruste

78 1d. p. 87.

177 Restrigdes verticais vém sendo definidas como as restricoes dos esquemas de distribuigdo que
normalmente envolvem negdcio envolvendo exclusividade entre fabricantes ou distribuidores, sendo
a principal causa de manutencao do preco de revenda.

78 As principais restricdes verticais observadas no mercado sdo a venda casada, fornecimento
exclusivo, distribuicdo exclusiva, restrigdes territoriais, manutencdo do preco de revenda.
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concorréncia com outros distribuidores com custos e precos inferiores; além disso, as
restri¢des encorajam a competi¢io intermarca, pois mais companhias sio estimuladas
para entrar no mercado, 2 medida em que estao aptas para difundir seus custos aos
distribuidores em troca de contratos exclusivos!™.

A afluéncia de “produtos cinzas” prejudica as estruturas de distribuiciio e desmonta
os incentivos para entrar no mercado. Este resultado parece ser diretamente contrario
aos principios antitruste, que visam proibir a restri¢io ao comércio e impedimentos a
competicao'®. A lei, deste modo, tem dirigido-se no sentido de tratar os acordos e
restrigdes verticais, sob a regra da razao'®!, de uma maneira relativamente indulgente: as
empresas sio livres para escolher seus clientes, seus fornecedores e os termos nos quais
irdo negociar, sem a interferéncia da lei antitruste, a menos que haja um claro prejuizo a
concorréncia. Por outro lado, o pré requisito mais importante para a descoberta judicial
de um prejuizo para a concorréncia, oriundo de um acordo vertical, vem sendo verificar
se umas das empresas evolvidas no acordo possuem um grau significativo de poder de
mercado!®Z. ‘

5.1.3 - AQUESTAO NO MERCOSUL

No contexto de um processo de integragio, as implicagdes do Direito Antitruste
no Direito da Propriedade Industrial ocorre principalmente nos contratos de transferéncia
de tecnologia e nos contratos de licenciamento de patentes e marcas. Esta pratica
igualmente reflete a interacao entre o Direito de Concorréncia e o principio da livre
circulagiio de bens e mercadorias. E fundamental para a constitui¢so de um Mercado
Comum, bem como para sua operacionalizagio, que as barreiras ao comércio de bens

seja eliminada e que seja harmonizada a regulamentagéo do Direito da Concorréncia’®,

17 As restrigdes verticais s@o estruturadas de modo a criar sistemas de distribuicio mais eficientes e aumentar
a competigao intramarca. Nos ultimos vinte a trinta anos, um grupo crescente de andlises, feitas sob as éticas
legal e econdmica, vém sugerindo que este tipo de restrigdes podem desempenhar fungbes Uteis e pré
competitivas na economia. PITTMAN, Russel. Competition Policy in the United States. Revista de Direito
Econdmico. Brasilia: CADE. Jan/jul 1997, p. 5.

% HAHM, op. cit. p. 89.

'®1 Indicando a op¢éo pela valoragdo das condutas in concreto, a Lei Antitruste nacional consagra como norte
interpretativo a chamada regra da raz&do. “As condutas enumeradas no art. 21 (Lei 8.884/94) com efeito, sdo
exemplificativas, devendo ser interpretadas, sempre, em consonancia com as normas do artigo 20, ou seja,
para constituirem infragé@o deve se verificar se sdo concretamente aptas a produzir os efeitos de: lesdo da livre
concorréncia e da livre iniciativa; dominar mercado relevante de bens ou servigos; aumentar arbitrariamente
os lucros ou exercer de forma abusiva posi¢do dominante, mesmo que ndo ocorram os efeitos almejados”. (...)
“A regra da razao requer um levantamento da conjuntura econdémica em que se celebrou o ajuste ou acordo
em restrigao da concorréncia, para averiguar se este foi razodvel em termos de tal conjuntura. E também uma
investigacdo da conjuntura econdmica que resultou da celebragao do acordo em restricao da concorréncia”.
Em razao disto, inexiste conduta ilegal per se, sendo fundamental a andlise dos impactos sobre o0 mercado
relevante. (Processo Administrativo 148/94, Representada: Industrias Alimenticias Gerais S/A — IAG (Kibon),
Relator: Lednidas Xausa).

182 “A posi¢ao dominante & decorréncia e, ao mesmo tempo se identifica com o poder detido pelo agente, no
mercado, que lhe assegura a possibilidade de atuar um comportamento independente e indiferente em relagéo
a outros agentes, impermeavel as leis de mercado.” FORGIONI, op. cit. p. 272.

183 SILVA, op. cit.
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O Conselho do Mercado Comum aprovou'®* o Protocolo de Defesa da
Concorréncia do Mercosul, para ser um instrumento que preserve e promova a livre
concorréncia, assegure o livre mercado e a distribuicio equilibrada dos beneficios do
processo de integracao, indo ao encontro dos objetivos integracionistas do Tratado de
Assuncdo'®. O Direito Antitruste, ao contemplar o principio da territorialidade objetiva,
levando em consideragio os efeitos da pratica ilicita, incumbiu a cada pais-membro a
investigacio e eventual sancio aos atos restritivos & concorréncia, realizados no respectivo
territério e cujos efeitos a ele se circunscrevam®®.

Tais atos restritivos devem ter o objetivo de restringir, falsear ou distorcer a
concorréncia ou o acesso ao mercado, bem como o abuso de posi¢ao dominante!® no
mercado relevante!®® de bens e servigos no territério do Mercosul. A implementagéo do
Protocolo di-se através dos respectivos érgios antitruste nacionais dos Estados-Membros,
que deverao iniciar o procedimento nele previsto, cabendo a2 Comissao de Comércio e
ao Comité de Defesa da Concorréncia, 6rgao criado pelo Protocolo, aplica-lo'®. Nao
havendo consenso, o Grupo Mercado Comum se pronunciara sobre a matéria e, em

'8 Em 17 de dezembro de 1996, em Fortaleza, na clpula dos Presidentes dos Estados Membros do Mercosul.
MERCOSUL/CMC/DEC No. 18/96.

185 “A expressao ‘atos que comprometam o fluxo de comércio entre os Estados-Partes’ deve ser entendida como
criagdo de obstaculos a consolidagdo do mercado comum”. MARTINS, Alexandre Marques da Silva. O Direito da
Concorréncia no Mercosul apds o Protocolo de Fortaleza. In: Mercosul, Integracédo Regional e Globalizagao.
Paulo Borba Casella, coordenador, Rio de Janeiro: Renovar, 2000, p. 574.

¥ |d. Ibid., p. 575.

87 E uma figura que retrata o fato de uma empresa , que tem poder de se comportar no mercado de forma
tendencialmente independente do comportamento dos outros agentes econémicos, prevalecendo-se da sua
posicdo para, por meios diferentes dos da normal competicdo entre empresas, obstar a existéncia, nesse mercado,
de uma concorréncia efetiva. LAUREANO, op. cit. p. 244. Igualmente neste sentido, FORGIONI, Paula A. Posicdo
Dominante. Revista de Direito Econdmico. Brasilia: CADE, set/dez. 1997, acrescentando que “a repressao ao
abuso do poder econdmico é fendmeno que permeia todo o antitruste, na medida em que é também o fundamento
da regulamentagdo dos acordos e das concentragdes entre agentes econdmicos. Estes sdo reprimidos em
virtude de uma capacidade de reproducédo de condi¢gbes monopolisticas”.

'8 “0O conceito de mercado relevante é um hibrido juridico-econémico, criado pela préatica americana, cujo o
significado é o de delimitar as fronteiras do espago econémico da andlise antitruste. Parte da nogdo usual de
mercado — espago composto pelo produto e seus substitutos proximos — e acentua a relagéo intrinseca existente
entre o poder de mercado e o universo de escolhas do consumidor. Quanto mais altemativas dispde um consumidor
em determinado mercado, menor a possibilidade do poder de mercado ser exercido na forma de aumento de
pregos. Ademais, 0 poder de mercado de uma firma € inversamente proporcional ao nimero de substitutos com
que seu produto se defronta no mercado. De onde a importéncia para a andlise do poder de mercado da
existéncia de substitutos para um produto relevante”. SALGADO, Lucia Helena. O Conceito de Mercado Relevante.
Revista de Direito Econémico. Brasilia: CADE, set/dez 1997.

18 “Com a assinatura do Protocolo de Ouro Preto em 1994, o Mercosul ganhou nitidos contomos de um modelo
de integrag@o cooperativo e consensual, abandonando o caminho da supranacionalidade das instituicdes da
Comunidade. Esse modelo de integragéo cooperativo e consensual esta claramente refletido no Protocolo de
Defesa da Concorréncia (...)". CELLI, Umberto Junior. Regras de Concorréncia no Direito Intemacional Modemo.
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1999, p. 240. Neste mesmo sentido: “Cabe, pois, uma questdo de carater
técnico e de cunho ideoldgico: deve o processo de integragdo do Mercosul unificar a politica da concorréncia dos
seus Estados Partes e criar uma agéncia antitruste regional com caracteristicas supranacionais? A observagao
técnica do questionamento posto acima pressupde indispensavel que o processo de integracao do Mercosul
seja provido com regras comuns para a prote¢ao da competitividade no mercado integrado, incluindo a necessidade
de orgéos supranacionais. (...) , nos parece que a integracdo do Mercosul tem optado por muita cautela na
formulagéo de politicas e na criagio da estrutura organizacional responsavel pelo processo como um todo. Até
agora, (...) as discussdes concentram-se na viabilizagao pratica da Unido Aduaneira, por via intergovemamental,
com o minimo de burocracia”. COSTA E SILVA, op. cit.
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tltima instancia, caso nio haja consenso nem mesmo no Grupo, poderao ser invocados
os dispositivos do Protocolo de Brasilia para a Solugao de Controvérsias!*,

5.1.4- AQUESTAO NA UNIAO EUROPEIA

O Tratado Constitutivo da Unizo Européia, em seus artigos 85° a0 942", traca as
linhas gerais de relacionamento entre o Direito Comunitario da Concorréncia e os Direitos
Nacionais da Concorréncia, que sustentam-se em trés pilares: a autonomia, o primado e o
efeito direto. O Direito Comunitirio, atenta a sua autonomia, encara o fendmeno da
concorréncia em moldes distintos do Direito Nacional; as suas valoragdes sio outras, porque
05 escopos que o norteiam sao também diferentes, localizando-se exclusivamente no plano das
relacdes econdmicas entre os Estados Membros!®2.

O Direito Comunitario da Concorréncia e o Direito Nacional da Concorréncia tém
fontes e objetivos diferentes; logo, ambos os ordenamentos podem ser aplicados 2 mesma
situacao. As possiveis combinacdes dai resultantes sao alinhadas de acordo com os seguintes
principios, chave para a solucio dos respectivos conflitos: se nenhum dos Direitos proibirem
determinada conduta, havera obviamente licitude da mesma; se ambos a proibirem, valeraa
regra non bis in idem; se o Direito Nacional nio a proibir, mas o Direito Comunitario a proibir,
aplica-se este (primado e efeito direto); se o Direito Nacional a proibit, mas o Direito Comunitario
n3o, aplica-se apenas o Direito Nacional.

No que tange a relagio entre abuso de posicao dominante e propriedade industrial e
comercial, em geral, observa-se que, enquanto instituto juridico, os direitos de propriedade
industrial nada tém a ver com a figura prevista no artigo 86° '** do Tratado. O seu exercicio
pode contudo cair na alcada deste preceito, se for 0 objeto ou 0 meio de uma pratica abusiva'™,
A figura do abuso de posicio dominante coexiste com a outorga de direitos exclusivos as
empresas, 3 medida em que a criacao de uma posi¢ao dominante, devido A atribui¢io de um

% Sobre Protocolo de Brasilia para Solugédo de Controvérsias, ver GREBLER, Eduardo. A Solugéo
de Controvérsias no Tratado do Mercosul. In: Contratos Internacionais e Direito Econémico no
Mercosul. Paulo Borba Casella, Coordenador, S&o Paulo: LTR, 1996, p. 348 e sgtes. CARO, Ernesto
J. Rey. Mercosur: Hacia Un Organo Jurisdiccional Permanente. In: O Direito Internacional no Terceiro
Milénio. Luiz Olavo BAPTISTA e José Roberto Franco da FONSECA. S&o Paulo: LTR, p.7786.
MERCADANTE, Aramita de Azevedo e MAGALHAES, José Carlos. Solugdo e Prevengdo de Litigios
Internacionais, Sdo Paulo: NECIN — Projeto CAPES, 1998, vol |, Porto Alegre: Livraria do Advogado,
1999, vol. ll. BAPTISTA, Luis Olavo. A Solugdo de Divergéncias no Mercosul. In: Mercosul, Seus
Efeitos Juridicos, Econdémicos e Politicos nos Estados-Membros. Maristela Basso, Organizadora.
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997, 22 ed., p. 157 sgtes.

%1 Constitutivos do Capitulo I, “As Regras de Concorréncia”, do Titulo V da Parte Il do Tratado.'
LAUREANO, op. cit. p. 230-231.

193 O art. 862 do Tratado dispde sobre o abuso de poder econdmico, exemplificando, nomeadamente,
as préticas abusivas, quais sejam, “pre¢os de compra ou de venda ou outras condigdes de vendas
nao eqlitativas”, “limitagao da produgao, distribuigdo ou do desenvolvimento técnico”, “aplicagao de
condigdes desiguais” e “clausulas de subordinagao”.

94 O art. 362 do Tratado, ao prever a possibilidade de a propriedade industrial e comercial poder
funcionar como excegéo a liberalizagdo da circulacdo de mercadorias, o legislador comunitario tem
em mente a salvaguarda estrita dos direitos que constituem o objeto especifico desta propriedade.
Ibid., p. 122.
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direito exclusivo, nao configura-se, em si, uma violacio do presente preceito, mas a configurars,
se o simples exercicio desse direito de uso exclusivo implicar em prética abusiva, se forem
verificados os elementos da previsao legal, nomeadamente no que tange a suscetibilidade de
afetacio do comércio entre os Estados-Membros.

CONCLUSAO

O ordenamento juridico garante aos titulares das marcas o direito exclusivo sobre estes
sinais, cuja a utilizagzo lhes permitira reforgar a sua posigao no mercado!®, diferenciando os
seus produtos ou servigos'® dos de seus concorrentes'?’, fazendo com que a marca cumpra
com sua fungio de indicagio de procedéncia®. Pelo principio da territorialidade, fatos ocorridos
fora do territério em um Estado estrangeiro nio terdio por efeito exaurir, internamente, o direito
exclusivo do titular, significando dizer que o efeito da prote¢ao concedida pela lei interna
limita-se ao territério em relacdo ao qual esta lei € aplicavel. A territorialidade absoluta dos
direitos de propriedade industrial encontra esteio no principio da independéncia, consagrado
pelo art. 4 bis da CUB que, em suma, estabelece que o exercicio de um direito no territério de
um Estado nio repercute no direito existente em outro Estado!'”, fornecendo base juridica a
coibigao das importacdes paralelas.

'8 Individualizando bens e servigos e diferenciando-os de outros da mesma espécie, indicando a procedéncia
ou proveniéncia dos mesmos, garantindo ou indicando sua qualidade, fixando a clientela.

'% Todo o processo de marketing passa pela etapa da criagéo de identidade da empresa, produto ou servigo,
criando uma percep¢ao, na mente do consumidor, de que existe uma diferenga entre a oferta da empresae as
da concorréncia. “A diferenciagdo do produto é considerada uma das estratégias mais fundamentais de
marketing porque, se o produto de uma empresa nao for percebido como diferente e atraente para os
consumidores, estas ndo terdo motivo para optar pela marca da empresa em detrimento das outras marcas da
concorréncia.”. SEMENIK, Richard J. e BAMOSSY, Gary J. Principios de Marketing, uma Perspectiva Global.
S&o Paulo: Makron Books, 1995. p. 308.

7 A par deste interesse particular ha que proteger o interesse geral dos consumidores, assegurando-thes
informagdo necessaria ao exercicio de uma escolha entre produtos do mesmo género que, na auséncia das
marcas, seriam freqlentemente indiferencidveis no momento da aquisicdo.

'8 Alguns autores sustentam que a Unica fung¢ao protegida pelo direito de marca é a da garantia de proveniéncia,
derivada da func&o distintiva da marca. Esta corrente, que nao recusa a importancia econémica das demais
funcdes, entende todavia que as mesmas ndo passam de efeitos derivados da funcdo de indicacéo de
proveniéncia, ndo beneficiando-se, pois, de protegéo especifica no &mbito do direito das marcas. Neste sentido
BEIER, La Territorialité du droit des marques et les échanges intemationaux. p. 21 ss., MATHELY, Paul. Le
Droit Frangais des Signes Distinctifs, cit., p. 11 ss. A fungao publicitaria tem sido negada relevancia juridica no
dominio das marcas. Salienta DEMARET, que a utilizagao de uma marca constitui em si mesma uma publicidade,
porquanto ela chama a atengao do publico para um produto. A marca recordaré o produto aos consumidores
e constituird uma recomendacéo para aqueles que tenham ficado satisfeitos. No entanto, este efeito de
publicidade é uma conseqUéncia da fungdo da indicagéo de proveniéncia. DEMARET Paul. Circulation des
produits et loi uniforme BENELUX sur les marques. R.T.D.E., 1972

% Os Estados reconhecem os direitos de propriedade industrial de acordo com sua legislagao nacional, cuja
a prote¢do juridica fica adstrita aos seus territérios, onde séo soberanos. O titular dos direitos, ao ter assegurado
seu direito exclusivo, que lhe confere poderes indispensaveis & sua fruicdo, capacita-se a celebrar negdcios
explorando sua marca, cumprindo, desta forma, suas fung¢des juridica e econdmica. A questao que toma-se
controvertida, tanto na doutrina quanto na jurisprudéncia, € a definicdo concreta deste direito, sua respectiva
extensdo, se subsiste, ou ndo, mesmo apds a colocagao dos bens ostentando sua marca no mercado, e em
que medida podera ser exercido.
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A teoria da exaustao®® dos direitos de propriedade industrial constitui-se a
tentativa de estabelecer os limites nos quais o titular do direito podera opor-se a livre
circulacao de bens que ostentam sua marca. A funcio principal atribuida d marca é ade
garantir a identidade de origem, cuja preservagio evita que seja fraudada sua imagem e
reputagio, bem como a confianga do consumidor. Nesta perspectiva, o que exaure é o
poder do titular de restringir a liberdade de circulacao do produto que ostenta sua marca,
desde que a fungao do direito exclusivo sobre a marca tenha sido cumprida.

O registro de uma marca em um dado Estado figura-se mais a um reconhecimento
do que a uma concessao deste, posto que, em alguns paises, sua utilizacao e adogiio nao
dependem desta formalidade. Mesmo em paises onde é exigido um ato de registro perante
o 6rgio estatal competente, para que seja concedido um direito exclusivo, ha o
reconhecimento de um direito temporario de prioridade, dando efeitos ao uso de marcas
nio registradas, além do beneficio da tutela genérica de lealdade de comércio, decorrente
do repudio a concorréncia desleal, motivo pelo qual acreditamos que a marca nio tem
um caréter essencialmente territorial, apesar de sua protecio estar fundamentalmente
estruturada em termos nacionais?'.

Partindo-se da premissa que a funcao designativa de proveniéncia tenha sido
fielmente cumprida, pensamos que conceder ao titular o poder de impedir as importag¢oes
paralelas de produtos ostentando sua marca extrapolaria as limitagdes territoriais oriundas
do carater nacional da sua protegao. Desta forma, com base no direito de marcas, parece-
nos impréprio que o titular invoque o seu direito exclusivo para impedir a importagzo de
produtos que ele mesmo pds no mercado estrangeiro, posto que ele invoca um direito
que ele esgotou quando introduziu estes produtos no mercado. Caso a importacao paralela
se confronte com restri¢oes contratualmente assumidas, como, por exemplo, a concessio
de uma exclusividade em dado territério, cabe, isto sim, postulagdes com base nos
principios contratuais, ou ainda, na esfera da concorréncia desleal, especialmente quando
violam sistemas exclusivos ou seletivos de distribuicio.

A LPI brasileira adotou a exaustio nacional de direito de marca; logo, ocorrendo a
primeira venda no Brasil, com seu consentimento, o direito do titular exauriu-se, limitando
suas postulagdes com base no direito de marca®?. Devido a recente vigéncia desta Lei e escassas
decisdes, 0 assunto ¢é bastante controvertido, nio podendo-se vislumbrar, até 0 momento, qual
sera a tendéncia dos Tribunais nacionais no que tange este tema. De acordo com os casos

200 A questdo da exaustdo dos Direitos de Propriedade Industrial parece nao ser resolvida
satisfatoriamente frente ao uso do recurso do principio da territorialidade, na medida em que a
solucdo a ser dada em cada caso concreto decorrerd das opgdes legislativas adotadas em cada
Estado, de acordo com a sua legislagdo de propriedade industrial.

201 ROUBIER, op. cit., salientava que a diferenca de nacionalidade n&o impede a unidade fundamental
da marca, porque o direito estd ligado & marca e nao ao registro, argiiindo que se for efetuado o
registro da mesma marca em mais de um pais, tratar-se-a, efetivamente, de uma mesma marca.
22 As hipéteses em que se admite a atuagéo do titular da marca no sentido de impedir o comércio
dos produtos que a ostentem, limitar-se-iam somente as circunstancias de posterior manipulagao
ou adulteragdo (como ja referidas na Jurisprudéncia envolvendo casos de produtos farmacéuticos),
uma vez que tal atitude, nestes casos, ampara-se na preservacgédo das fungdes do direito de marcas.
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analisados, houve a consideragio de outros aspectos pertinentes as importagGes paralelas, sendo
também suscitadas questoes contratuais e concorrenciais. Vé-se, porém, um fator de extrema
relevancia, que vem sendo apontado nos julgados, qual seja, o consentimento do titular da
marca, determinante para a caracterizagio, ou nao, de pratica irregular.

Deste modo, devem ser feitas algumas consideragdes. Nas hipéteses em que o titular
da marca esteja vinculado, em dado territétio, através de contratos sem clausula de exclusividade,
nio h4 nenhuma dificuldade em identificar-se a importagao paralela como operagio legitima
de um determinado agente econémico, uma vez que esta comercializando produtos originais e
estabelecendo uma competicio baseada na liberdade econdmica com outro concorrente, sem
ferir contratos, cometer praticas comerciais irregulares, nem causar qualquer tipo de prejuizo
a0 consumidor. A nio exclusividade pressupde concorréncia e, portanto, esta é, em principio,
licita, regular e benéfica para o mercado.

Estando o titular do direito de marca vinculado em um contrato com clausula de
exclusividade e ocorrendo a importagio paralela, ha que se considerar dois aspectos: primeiro,
estar o contrato averbado perante o INPI, condi¢o exigida na legislagio nacional para gerar
efeitos perante terceiros; segundo, que a clausula de exclusividade no esteja em desacordo
com alegislacao antitruste’®, condi¢o de validade e eficicia.

O titular da marca, tendo exportado para tetrceiros, cujo o territério ja encontra-se
explorado por outro contratante, que possui clausula de exclusividade, pratica licito contratual;
o importador paralelo, agindo de forma a prejudicar interesses e atividades legitimas do
licenciado, que nio poderia desconhecer em virtude do registro do contrato, incide em
responsabilidade aquiliana. O titular da marca, exportador, e o importador paralelo,
responderiam solidariamente perante o licenciado local pelas perdas e danos que causarem.
H3, neste caso, uma incompatibilidade entre a primeira pactuacao e a posterior, posto que um
direito exclusivo é necessariamente oponivel a terceiros® e sua concessao implica rentncia ao
direito de consentir com conduta que a infrinja., baseada nos principios contratuais articulados
em Capitulo préprio.

203 Tratando-se de exclusividade para a comercializagdo de bem que seja substituivel, ou seja, ndo estando-se a
falar de caso de monopdlio, cuja a exclusividade geraria a auséncia de concorréncia, sonegando ao consumidor
seu direito de escolha, tal exclusividade é licita, existente, vélida e eficaz, uma vez que néo é dada & autoridade
administrativa a imposi¢ao de competicao intra-marcas, mas tao somente assegurar a possibilidade de competicao
inter-marcas, sob pena de invadir-se indevida e abusivamente' o campo das decisbes gerenciais privadas,
substituindo os agentes econdmicos em suas politicas empresariais. Nao havendo a dominagao dos mercados,
a eliminagdo da concorréncia e 0 aumento arbitrario dos lucros, a pactuagao da exclusividade deve ser respeitada.
204 Em contrapartida & concessao de exclusividade, ha o énus por parte do licenciado quanto aos investimentos
que devem ser feitos para atuar em determinado territério, como instalagoes condizentes com o ramo de atividade,
contratagao de mao-de-obra especializada, publicidade, assisténcia técnica, enfim criar condi¢des de exploragéo
e expansdo do mercado que, além de gerar empregos, traz beneficios ao pais através do recolhimento dos
respectivos impostos incidentes nestas operagdes. Todas estas despesas s&o avaliadas na composigéo do pregco
final do produto, acrescentado-se um

spread que garanta o equilibrio econémico-financeiro da atividade. Estes investimentos geram um

“fundo de comércio” para a marca, contribuindo para sua consagragao perante os consumidores, que lhe retribuem
com fidelidade ou preferéncia em relagdo aos congéneres da concorréncia.
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Casoaimportagio tenha sido triangulada,?®® com o objetivo de dissimilar o destino do
produto, ignorando o titular da marca a intencéo do importador, a responsabilidade recaira
somente sobre o importador. Nesta hipitese, os critérios para a apuragao da responsabilidade
reparatGria serao fornecidos pela disciplina da Concorréncia Desleal?®, enquanto na primeira,
havendo o conhecimento do titular, estes mesmos principios serdo conjugados com aqueles
que regem os Contratos.

Seguindo a tendéncia atual de formagio de blocos econdmicos?”’, a Unido Européia
encontrou uma solucio convergente aos principios de integracio, adotando a exaustio regional,
adstrita ao &mbito do mercado comum, permitindo, deste modo, a livre circulacio de bens em
seu interior, relegando para outro plano a protecao juridica da marca, frente ao primado do
Direito Comunitario. A exaustio comunitaria situa-se em um plano diverso daquele em que
se desenvolve a dialética entre a exaustio nacional e a exaustio internacional; em particular,
fica a margem tanto da protegio do principio de territorialidade sobre o Ambito material do
direito de marca, como da coeréncia sistematica interna entre efeitos e fungdes da marca.

A 4rdua tarefa para os Estados vem sendo ¢ompatibilizar a liberdade do comércio
internacional, preconizada pelo GATT?®%, com o carater restritivo da propriedade industrial.
A criteriosa ponderacao dos principios e valores positivados nos diferentes diplomas legais
existentes em cada Estado, que protegem a Propriedade Industrial, a Concorréncia e o
Consumidor, conduzirio a adequada solugio da polémica™ questio das importacdes paralelas,
que devem ser sempre avaliadas de acordo com o peculiar contexto de cada caso concreto.

25 Hipétese em que o importador, com a finalidade de dissimular sua inteng@o de comercializar os produtos
adquiridos em territdrio j& explorado por licenciado exclusivo, destina as mercadorias, pimeiramente, a um territério
neutro e, em seguida, redireciona seu destino para o mercado explorado pelo licenciado, estabelecendo a
concorréncia que a clausula de exclusividade vedava.

2% O importador paralelo, usualmente, aproveita-se dos investimentos alheios: ndo tem compromisso com
investimentos em marketing e publicidade (aproveita, parasitariamente, aqueles efetuados pelo licenciado), néo
tem compromissos contratuais de adquirir ou revender quantidades minimas, nem de prestar assisténcia técnica
ou de efetuar remessas periddicas de royalties em valores pré-determinados. Além disto, gera menos empregos
e, usualmente, vale-se de flutuagdes cambiais para adquirir mercadorias a pregos baixos em determinado mercado
e revendé-las com lucro em outro mercado, pratica com nitidas caracteristicas especulativas.

207 Devido ao fato do Protocolo de Harmonizagao de Normas sobre Propriedade Intelectual no Mercosul em
Matéria de Marcas, Indicagbes de Procedéncia e Denominagdes de Origem trazer normas gerais e, ainda
nao estar vigente no Brasil, Argentina e Uruguai ndo tratamos a questdo da exaustdo regional no Mercosul,
mas, expressa-se que no art. 13 deste Protocolo ha a previsdo de que o registro da marca ndo podera
impedir a livre circulagdo dos produtos, introduzidos legitimamente no comércio pelo titular ou com seu
consentimento.

208 Conforme visto no Capitulo que aborda a importagéo paralela nos Estados Unidos, constata-se que este
pais utiliza-se de diversos dispositivos legais visando impedir tal pratica, exercendo um protecionismo
exacerbado de seu mercado nacional, na tentativa de barrar os produtos cinza, oriundos de paises que
possuem custos inferiores aos norte-americanos, que concorrem diretamente com os produtos dos titulares
locais, ndo havendo reciprocidade de tratamento, nemigualdade de condigdes aos investidores estrangeiros
que queiram explorar tal mercado.

2% As importagbes paralelas, a primeira vista, aparentam ser benéficas, pois permitem aos consumidores
a compra de produtos legitimos, porém com pregos mais baixos. Entretanto, vista sob enfoque mais amplo,
muitas desvantagens afloram, tais como o fato do produto, apesar de legitimo, ndo conter necessariamente
os mesmos niveis de qualidade, os prejuizos aos investidores nacionais, que arcam com 0s encargos
contratuais, sociais e fiscais, e, ap6s a conquista de uma fatia de mercado, sofrem com a concorréncia dos
importadores paralelos, que usufruem do prestigio conquistado pelos primeiros, sem arcar com seus onus.
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